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"PROVIEDAD THDUSTRIAL BN D

ECHO THTEFNACIONAL"
CAPITULO PRIMERO
"LAS PATENTESY

IWTRODULCCION

IMPORTANCIA DE LA i

CHCION EN LA TNDUSTRIA

El avance v proyreso en la industria técnica -
proviene del genio creativo del hombre vy comoe consecuen
cia de ello han venido a crear nuevos satisfactores para

las necesidades del hombre.

La constante creatividad del hombre que ha da
do por resultado los miles y miles d¢e inventos son sin 1n
gar a dudas la muestra mds portentosa del dominio del -

hombre sohbre el medic ambiente.

X Impulsar este esfuerzo creador ha sido  uno de
los principales fines del estado, tanto que actualmente -~
existen disposiciones cuyo fin es proteger el secreto. de
una invencidn y principalmente el derecho a su .exclusiva
explotacidn, disposiciones tales de orden juridico que -

son base para la obtencidn de patentes de invencidn.

EVOLUCION DEL DERECHO A TA INVENCION

La ‘evolucidn-del ‘derecho -a la-invencidn-y de -~ -
rechos derivados dr la patente, se inicid en el Parlamen-
to Inglés, guien obtuveo de su Soberano "el reconocimiento
para el inventor del uso exclusivo de  sus cbras" (1}, mds
tarde la Constitucidn Yorteamericana de 1787 proclamé "el
reconocimiento a la personalidad del inventor, venia a - -

w



formar parte de las oblinaciones de la Federacidn" {hrt.-
8° La Legislacidn Francesa sobre patentes se coucibid en=-

la revolucidn y tanto la primera Ley de Patentes de

de 1791 come la de 19 de julio de 1793 subie pPerenh
Autor, fucron dictadas como teaccidn al rdégimen de corpo-
raciones y privilegios reales (2).

En nuestro pais se convedid la proteccidn al in
ventor en tiempos de la legislacidn espafola anterior a -
la indepeundencia (3} ,. fosteriormente se promulgaron en --
1867 (43}, 1889, 13063, 1928 y 1942, diversas leyes, hasta-
la lhioy vigente Ley de Llnvenciones y Marcas de 30 de di~--
ciembre de 1975, publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deracidn de 10 de febrero de 1976. En igual forma el de-
recho al inventor para la exclusiva explotacidn de sus --
obras fue ruconocido por la Constitucidn de 1857 (Arts. -
28 y 85), asi como por nuestra actual Constitucidn de -=-

1917 (Arts. 28 pArrafo octavo y 89 fraccidn Xv).

OPINION DE LA INVENCION

Toda invencidn proviene de actos meramente inte
lectuales consistentes en la creacién de ideas cuyo fin -

primordial es la solucidn de un problema (5).

{1) Jorge Barrera Graf - Tratado de Derecho Mercantil,--
Volumen I, Generalidades y Derecho Industrial.- Edi
torial Porria, México, D.F., 1957, pdg. 325.

(2) Tugane Pouillet ~ Traité des Marques de Fabrigue et-
de . la .concurrence Dflayole marchat et Billard, Paris
1898, pdg. 2 y . . -

(3) C. Trejo Lerdo de Tejada - Derecho Administrativo Me
®icano, México 13911, pig. 20.

{4) La Ley de Patentes del Imperio Mexicano - publicada-
por Gral. Almanague Mexicano vy Directorio del Cower-
cio, -Imprenta de Bugenio Mailleferet, México 1867.

(5) Tulio Ascarelli - Derecho Hercantil, Porrda Hnes. y-
cia., México 1940, phiqg. 198,



Sin ambargd uo basta que el inventer exhiba --
ideas sinc que requiere acrividad inventiva o sea que el
mismo inventor proponga medios provenientes de su idea in

ventiva (como la llama Rotondi) {6) para su aplicacidn en

la solucidén al problema.

NOVEDAD DE LA INVENCION

Ahora bien, la actividad inventiva que viene -
siendo la posible sjecucién de la idea de la invencidn,
también debe aportar algo nuevo a la industria, un algo
totalmente desconocido y no explotado, y consecuéntemente
debe contribuir al progreso y avance de la técnica indus
trial, en resumen la invencidn debe ser novedosa vy origi
nal (7). Ademids la novedad de la invencidn debe ser de
naturaleza tal que sea realmente una innovacidén para su ~
aplicacidn en la industria o sea que no basta una simple
mejora, adicidn o correccidn de un defecto que pudiere
aportar cualquier hombre de mediana preparacidn, slno que
debe ser un adelanto efectivo, el cual segiin f8rmula de
jurisprudencia francesa se valora por las dificultades
gue hubo de vencer el inventor al apreciarse la diferen
cia entre la invencidn y el estado anterior .de la t&cni
ca. (8).

INDUSTRIALIZACION Y UTILIDAD DE LA INVENCION
Por otra. parte la invencidn debe satisfacer dos
requisitos para tenexy derecho a la proteccidn Jjuridica:

bebe ser Gtil, provechosa a la colectividad (9) adeﬁés”de,

(6)- Mario Rotondi ~ Institucioncs de Derecho Privado, -
Editorial Labeor, S.A., México 1953, pag. 168,

(7) - Tulio Ascarelli, Ob, Cit. pig. 202,

(8) . Jorge Barrera Graf, Ob., Cit. pdg. 15,

(9) Eugene Pouillet, Ob., Cit. pdg. .15,



tener cardcter industrial capaz de su explotacidn dentro-

de la industria.

En cuante a !a industrializaciédn de la inven --
cidén, &sta debe tener utilidad en la prdctica de tal mane
ra que al ser explotada dé lugar a la claboracibn y trans
formacidn de productos (10), y a la obtencidn de los ser-

vicios y nuevos satisfactores econdmicos.

Este tipo de iuvencidn excluye de la aplicacidn
industrial los métodos o sistemas, los cuales a pesar de-
ser utilizados en lua industria, no implican transforma --
cidn de materias yrimas, ni ebtencidn de productos o ser-
vicios como sucede con los sistemas de contabilidad, fi =~
nanciamiento, produccidn de ventas, de fabricacidn (pro -
duccidn en serie), asi como las fdrmulas y sistemas cien-

tificos aplicados cn agricultura, ganaderia, etc.

CLASIFICACION Y OBTENCION DE PATENTES O IHNVENCIONES PATEN

TABLES ¥ NO PATENTABLES.

En funcidn de la actividad inventiva y dentro -
de las disposiciones contenidas en el articulo 4° de la =~
Ley de Invenciones y Marcas, pucden obtenerse las siguden

tes patentes:

a).~-  Patente de Invencidn

b).- Patente de Mejoras

Al respecto el citado articulo 4° estipula lo -

siguiente: Es patentable la invencidn (ue seca nueva, re-

(10) Jorge . Barrera. Graf, ob., Cit. pdag. 340.
pag



sultado de una actividad inventiva y susceptible de apli-

cacidn industrial, en los términos de esta Ley.

Tambidn serd patentable aquella invencidn que--
constituya una mejera a otra y gue cumbla con los requisi

tos del pdrrafo anterior.

Asimismo en funcidn de la actividad inventiva,-
la Ley de Invenciones y Marcas contempla en sus articulos
65, 66, 80, 81, 82, 83, BS y 86 la posibilidad de obtener
certificados de invencién y la de registrar nuevos dibu -
jos y modelos industriales, protegiendo con ello al inven

tor,
Los articulos mencionados preven lo siguiente:

ART. 65.~ Podrd obtenerse registro como certi-
ficado de invencidn respecto de cualquiera de las inven -
ciones susceptibles de protegerse como patente. Dicho -=-
certificado otorgarid los derechos que establece estelcapi
tulo.

Ademds de las invenciones a que se hace referen
cia en el piArrafo inmediato anterior, podrd otorgarse cer

tificado de invencidn a:

I.- Los procedimientos para la obtenciédn de bg

bidas y alimentos para consumo humano.

II.- Los procedimientos biotecnolégicos de ob-
tencidn de los siguientes productos: farmoquimicos; medi
camentos en general; alimentos y bebidas para consumohani
mal; fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; fungicidas vy
productos con actividad bioldgica.



Estas invenciones serdnregistrables si refinen -~
en lo conducente, los reguisitos establecidos por los ar=-
tfculos 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, salvo que su publicacién
o explotacidn sean contrarias a la Ley, al orden piiblico,
a la salud, a la preservacidn del medio ambiente, a la 58

guridad plblica, a la moral o a las huenas costumbres.

ART. 66.~ El certificado de invencidn que acre
ditard el registro serd expedido por el Secretario de Comer
cio y Fomento Industrial y firmado por &ste o por el fun-
cionario ecn quien delegue dicha facultad. En el certifi-
cado de invincidn se hardn constar los datos a que se re-

fiere el articulo 34 de esta Ley.

ART. BO.- Cuando una invencién sea patentable-
conforme a lo dispuesto por esta Ley, el inventor o su =-
causahabienfe podrdn optar por solicitar una patente u ob

tener un certificado de invencidn.

El solicitante de una patente de invencidn, o -
sy causaha''iente, podrd también transformar la solicitud=-
de patente en una solicitud de registro de invencidén si -
lo pide por escrito y declara expresamente su'voluntad en
el. sentido de sujetarse al régimen establecido por este.-
titulo.

La solicitud de transformacidn a que se rvefiere
el ‘parrafo anterior, sdlo serd admitida mientras no se --

haya resuelto en definitiva la sdlicitud de hatente.

ART. 81,-  Serdn registrables los nuevos dibu =~
jos ¥y modelos industriales. El reyistro concederd a su ~
titular el derecho de uso exclusiva por el término de sie

te afios improxrogables,; contados a partir de la fecha del

registro.




ART. #H2.- S enti

ande por dibuio indusryial roda
combinacidn de figuras, lineas o colores gque se incorporen
a un producto industrial con fines Jde ornamentacids v que -

le den un aspecto pecualiar y propio.

ART. 83.- Se¢ entiende por wmodelo industrial toda
forma plastica que sirva de tipo o molde para la fabricacidn
de un producto industrial, que le dé apariencia especial en

cuanto no implique efectos técnicos.

ART. 85,~ Serin aplicables a los dibujos y mode-
los industriales, en lo conducente, las disposiciones sobre
patentes en relacidn a la novedad, aplicacibn industrial, -
invenciones de trabajadores, descripcidn, examen, publica--
¢idn, derechos, transmisjones, nulidad, caducidad y protec-

cidn legal.

Los solicitantes gozardn del derecho de priori--
dad que estabhlezcan los tratados internacionales de los gue
México sea parte, aplicindose en lo conducente las disposi-

ciones del articulo 36 de esta Ley.

ART. 86.- La proteccidn que otorga esta Ley a -’
los dibujos y modelos industriales, seran sin perjuicio de_

la.,que otras leyes puedan conceder a su autor.

INVENCIONES NO PATENTABLES

Por otra parte los articulos 9°y:-10%de la Ley de
Invencibnes'y Marcas, determinan lo.que no debe considerar-~
se como invencidn y aquello que no es patentable para los -

efectos de dicha Ley, estipulando al respecto lo siguiente:

ART, 99- No son invenciones para los efectos de
aesta Ley:

I.- Los principlos tedricos o cientificos y los
métodos matemdticos.




13.

YI.- El desculrimiento que cvonsista simplemente
en dar a conocer, hacer patente u ustensible alyo que va
existia en la maturaleza, atn cuando anteriormente fuese

desconocido para el hombre.

ITII.- Los sistemas y planes comerciales, conta
bles, flnancieros, educativos y de publicidad; caracteres
tipogrdficos; las reglas de juegos; la presentacidn de in

formacidn y los programas de computacidn.
IV.~- Las creaciones artisticas o literarias.

Los métodos de tratamiento quiriirgico o terapéu
tico del cuerpo humano y los relatives a animales o vege-
tales, asi como los métodos de diagundstico ern estos cam-

pos.

ART. 10.- No son patentables:

I.- Las especies vegetales, las especies anima
les, sus variedades, ni los procesos esencialmente biold-

gicos para su obtencidn.

11.- Las aleaciones, pero si lo serdn los nue-

vos procesos para obtenerlas.

II1.- Lo alimgntos y hebidas para consumo - -

‘humano y 105 procesos para obtenérlos o modificarlos,

iv.- Las invenciones relacionadas. con la ener-
gia y seguridad nucleares, exceptuando aquellas que cqnfoi
me -al dictamen de la Comisidn’ Nacional de Seguridad: Nyg=—-
'cléar y Salvaguardias, se¢ considere que no afectan la se~

guridad nacional.



En todo caso la Comisidn se limitard a determi-
nar si la invencidn sometida a su cstudio puede afectar o
no la seguridad nacional,. Contra las resolucionces emitiu
das con base en la determinacidén de la Comisidn no cabe -

el recurso de reconsideracidn administrativa,

V.- La yuxtaposicidn de invenciones conocidas-
o mezclas de productos conocidos, su variacidén de forma,-
de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se-
trate de su combinacidn o fusidn de tal manera que no pue
dan funcionar separadamente o que las cualidades o funcio
nes caracteristicas de las mismas sean modificadas para -~
obtener un resultado industrial no obvio para un técnico-

en la materia,

VI.- La aplicacidén o el empleo, en una indus -
tria, de una invencidn ya conocida o utilizada en otra in
dustria, y los inventos que consistan simplemente en el -.
empleo o uso de un dispositivo, mdquina © aparato que fun

: P A : . i
cionen segin principios ya conocidos con anterioridad, --

ain cuando dicho empleo sea nuevo.

VIT.~- Las invenciones cuya publicacién o explg
tacidn fuesen contrarias a la Ley, al orden piblico, la -
salud, la p;esérvaciﬁn del ‘medio ambiente, la scgutiﬂad_f
piiblica,la ﬁoral o las bucnas costumbres.

VIIT.- LOS procesos biotecnoldgicos de obten -
cidén de 168 siguientes productos: farmoquimicos, medica-
mentos en general; hebidas .y alimentos para consumo ani--~ -
mal; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o

aquellos con actividad bioldgica.

IX.~ LOS procesos genétivos para obtener espe-b

ccies vegetales, animales o sus variedades.



A.~  Los produntos gquinicos.

productos guinrio-tarmacéuricos: Tos

medicancntos e goeneral; 1os aliment

y kebidas para con

sumoe animal; los fertilizantes; los plaguicidas, los her-

bicidas, los fanqgicidas y loes productos con actividad bio

16gica.

INVENCIONES DE HESULTADO.

"Ur nuevo preducto industrial o una nueva compo

5icidn de materia" debe subrayarse desde luego que por --
producto deberd entenderse un bien de cardcter material -
cuyo objeto es satisfacer las necesidades econdmicas. EL
préducto objeto de la invencidn debe ser nuevo para mere-
cer proteccidn legal, ademds debe distinguirse de otros -
semejantes por caracteristicas substanciales no meramente
accidentales va que siendo de esta maencra (color, tamaio,
disposicidn, forma), no se trataria de una invencidn sino
en todo caso de un nuevo modelo o dibujo industrial, La-
invencidn de un producto concedc al autor del mismo el -~
privilegio de obtener su patente y la patente de producto
otorga a su vez al inventor la proteccidn mids amplia que-
el derecho industrial pueda conceder, o sea la ecxplota --
cidn exclusiva y temporal de su invento, impidiendo la --
utilizacidn o elaboracidn por terceros de objetos simila-

res gue ticrd:n 2 crear confusidn.

INVENCION DE MEDIGCS HUEVOS Y COMBIMACION FUNCIONAL DE DI
CHOS MEDIOS.

La invencidn de medios nuevos puede provenir de un proce-



nacidén funw

50 0 ento (Vi) o o 32
aal ode medias.  Enoal primer casno el
NUCVOL Crad uid la, Luocie Je Lases o etapa:
que scquir para ohte al produlta O

dustrial; en el sequndo casoe no se requicre
1

de fases, sino la mera roelasién funcienal o

nacidn vincula=zidén indisoluble de los medios

B

un resultado o resultados,

En todo caso este Snoeons

Livo de inve

la utilizacidn de "nu« nedios, agentes u Sryanus" jdea

dos por 21 inventor cuya finalidad es con

un produc
to o resultado industrial sin que el uno ni el otro resul

tado tengan que ser nuevos.

Producto ¢ resultado pueden obtencrsce do esta -

clase de invenciones va sea por la fabricacidn le an cobL

to o solamente se logre un cierto efecto en la fabrica --
cidn prevista, es decir en el Qltimo de estos vasos el --
nuevo método (procedimiento o combinacidn funcional) idea
do por el inventor, por ejemplo el ahorro de combustible-
en los motores, una mayor potencia o velocidad, menor ca-
lentamiento, etc.

El resultado industrial nunca puedc¢ sor objeto-
de exclusividad ni por tanto de una patente porque al --=~
otorgarse monopolio de explotacidn sobre determinado efec
to.industrial daria por resultado el impedimiento a terce
ros de realizar toda clase de inventos que conduzgan al -
mismo resultado. En cambio el dereche de exclusiva se =~-~

otorga respecto de los medios nuevos que se empleen para-

(11) Mario Ghiron - Corso Di Diritto Industriale, volume
Seconde, Rouma 1937, Societdi Editrile del Foro fta. -
liano, pag. 352.




el efecto de prohibir a cualguier persona que se valga de
ellos sin la previa auterizacidn del inventor para obhte -
ner el mismo producto o un rezultado semejante de austa ma

nera la proteccidn ‘uridica en el o

vas a invencliones de medios nuevosz, sdlo conprende a ¢és -

tos per lo tan

3 ninguna persena dgue no sea iaventor le

estd permitido fabricar el producto.

En igual forma es licita la explotacidn por ter
ceros, asi mismo la obtencién de nucvas patentes, cuando-
se use al medio patentado para la obtencidn de un produc—
to o resultado diferente a los que fueron sehalados y re=-

servados al solicitar la re

spectiva patente; en este Glti
mo caso come dice (12}, el juez deberd de gozar de facul-
tades amplias y suficientes para decidir si el producto o
el resultadoe estd comprendido en la primera patente, o si
se trata tan séloe del equivalente a los reservados, en --
los cuales el empleo por terceros de los medios ya paten-
tados constituirIan invasién de los derechos reservados =~

de la patente o falsificacién de la misma. (13).

INVENCIONES DE NUEVAS APLICACIONES

¥n la fraceidn TIT del articulo 49 L.P.I. dero-
gada, se consideraban como invenciones patentables a "la
nueva aplicacidén de medios conocidos para obtener un pro
ducto o resultade industrial". Estas invenciones, como a
las que nos referimos en parrafos antericres pueden ser -
de procedimiento o de combinacidn funcional {14) por la -
similitud con invensiones do medios nuevos, les son apli-
cables las limitaciones de &stas o sea: primeramente que
un resultado no es patentable y en scgunda que no se re-

quiere la novedad del producto ni del resultado. (15}

(12) * Jorge Barrera Graf. Ob. pag. 345
{13) Ibidem. pig. 345

(14) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. pdg. 205
{15} Eugene. Pouill~ , Ob., Cit. pdg.



Contrariamento a este tipo de invanciones; las -

invenciones de nucva apEl

sp diferencian de atguellas
de medios nuevos por su finalidad que ey un tanto restrin-
gida dentro de las invenciones gque ahora tratawmos, ya Jque
sblo se trata de la aplicacidn de un medio, y no del medio
mismo. De tal manera que la novedad de estas invenciones
congsiste en la aplicacidn que se descubre, ademis cs nece-
sario que el inventor aporte una aplicacidn nueva de un me
dio ya conocido y ademds gue el medio que se utilice sea =~
del dominio pfiblico, va que si el medio 5e encuentra reser
vado a favor de su inventor, no puede ser utilizado por -
terceros para la obtencidn de resultados o productos simi-

lares.

DIVERSAS FORMAS DE APLICACIQNES HNUEVAS

Por la utiltidad gue en la practics puede o pudie
ra tener, haremos una breve sintesis de las diversas for-
mas de apliaciones nuevas analizadas por la Jurisprudencia

francesa y clasificadas por Pouillet (16).

a) Aplicacidn_de un medio que $8lo ¢s conocido

cientificamente por virtud de descripciones

hechas en publicaciones.~- En este caso, la -

novedad estriba en la aplicacidn realista vy
no en la quc propone o analiza la obra cien-

tifica. .

-

b) - Aplicacibn concreta de un medio utilizado ¢n

la ipdustria de manera general.- Esta hipé-

tesis contenida en las disposiciones del ar-
ticule 49 Fracc, Il L.P.I., en este casc 1a
aplicacién concreta forma wna nueva aplica--
cién de un medio ya conecido, un ejemplo de

wsta forma de invencidn puede ser un aparato

{16} Eugenio Pouillet, Ob. Tit. pig.

[l
w
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eléctrico mgue

?tante 1a elevacidn de tempe
ratura produzca ovaporacidn (medio conorido)
de una substancia insecricida, como lo puede

ser el T.0.T, {(nueva aplicarcidny.

c) Transmisidn de un medio conocido en una in-

dustria a otra en la que an no ha tenide -

aplicacidn prictica.~ En este caso es la des

tinacidn diferente de un medio que es del do
minio piblico, accibn frecuente en la indus-
tria, sin embargo en este caso es mayor el -
poder precisar la cxistencia de la idea in-

ventiva.

d) Aplicacién del mismo medio en la misma indus

tria, pero con la obtencidn de un resultado

distinto.- En este caso su finalidad es el =~
benceficio en la industria, ya que dicho re-
sultado ha de ser més econdmico, rapido y =~
completo (17).

INVENCIONES DE FUSION O COMBINACION

Las invenciones de fusidn o combinacidn o inven-=-
ciones compuestas, aunque no estaban incluidad en el .articu-
lo 47 de la Ley de la Propiedad Industrial derogada, si eran

 reconocidas en la fraceldn VIII dei articulo &, ocurriendo ~
1o mismo en la Ley de invenciones y marcas vigente, la cual

las reconoce en la fraccidn V de su articulo 10. (18}, .

Esta clase de invenciones consiste en un agrupa--
miento o combinacidn, en la que la base es la idea inventiva,
sin ser necesaria la povedad de las diversas invenciones usa
das en la combinacidn, sino meramente la novedad del resulta

do obtenido, ademds de la novedad del agrupamiento mismo.

{17) EBugene Poulillet, Ob. Cit. pig. 61 y s

(18) César Seplilveda - Bl Sistema Mexicano de Propicdad In-
dustrial, Impresirpes Modernas, S.A., M&xico 1955, pag.21

{19) Eugane Ffouillet, Jb. Cit. pig. 3
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La invencibn de fusidén o combinacidn puedn obte-
nerse mediante 1a utilizacidn: a) De variosz produstos cong

cidos (no reservados por una patente en vigor) (203, b)Y de

uno o varies productos conoeidss con uno o varios wmedios co
nocidous o reservados (patentades) v <) Do varios medios 8]

nocidos o reservados (21)

Cuando la finalidad de la invencidn de fusidn o -~
combinacidédn sea un resultado, &ste deberd ser novedoso ¥ on
este caso la proteccidn a la misma serd unicamente de fusién
o combinacidn, ya que como se ha dicho antevivrmente, un te
sultado industrial nunca puede darse en exclusiva, ya que -
de esta manera se impediria toda invencidn tendiente a cop

segquir iguales resultados (22).

INVENCIONES DE MEJORA O PERFECCIONAMIENTO

"Lag mejoras a una invencién amparada par una pa-
tente anterior o sea del dominio pidblico siempre y cuanda -
produzcan resultado industrial®, son patentables (articulo
4% de la ley de Invenciones y Marcas) y son las llamadas -

"Patentes de Wejoras"

La principal caracteristica dé este tipo de in--
venciones de mejoras o perfeccionamiento es la de estar su-
jeta a un invento anterior (articulo 49 de la Ley de Inven-
clones y Marcas .y 19¢ de su Reglamento) (23), De ahi (ue -
cuando la mejora se refiere a un invento patentade su explo
tacidn y tutela o proteccidn titular sblo podrd concederla
el propietario de la patente de invencidn, ademds el propie

“tario de la_patente de invencidn puede negar el permiso pa-

(20} Fufgene Pouillet, Ob. Cit., pag. 72

(21) Jorge Barvera Graf. Ob. Cit. p3g. 349

(22) Jorge Barrera Graf., 0Ob. Cit, pég. 350

(23) Ley ¥y Reglamento de Invenclones y Marcas, Ediciones -
Andrade, S.A. Wéxico, D.F. 1875



ra la explotacidn de la mejora yel mismo tiene ¢l derecho de
reclamar al titular de esta (mejora) licencia ohligatoria -~

para la explotacifn

INVENCIONES DE MUDELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

lL.os modelos o dibujos industriales (articulo 81
de la Ley de Invenciones y Marcas) forman una cspecie de -
propiedad intelectual, las que sin embargo se diferencfan de

las invenciones industriales.

En igual forma que las invenciones, los modelos_

y dibujos industriales provienen de la creacidn intelectual
. del hombre ¢ incluso puede afirmarse que un modelo o dibujo
industrial tiene algo mds de personal, algo m&s de propio -
del autor que la invencidn industrial misma. En la primera
existe la crecacidn puramente intelectual que se reduce a na
nifestaciones ornamentales que no siempre se cencretan a =~

una determinada forma en especial.

Por ser creaciones que no constituyen invencidn,
los modelos y dibujos tienen menor proteccibén legal que las
que se conceden 2 las invenciones (catorce afios para ague--
llas y siete para éstos, articulos 40 y 81 de la Ley de In-
venciones y Marcas) en las qgue el resultado se dienexclusiva
al inventor, por otra parte tratindose de modeleos y dibujos
“la proteccidn se concreta al efecto externo, 'sin la posibi-
lidad de aplivcarse a la idea, o al medio que se empled para

obtener el resultado correspondiente (24).

La propiedad artistica por un lado y la finali--
dad industrial por el otro, de 1os modelos y dibujos, exi--
gen gue ellos sean objeto tanto. dn derecho industrial como |

de derecho de autor, ya uue efectivimente los modelos y di

(24) Jorge Barrera Graf, Ob. Tit. pig. 353



bujos aportan Ventalas

progreso de la técnica y ademds vuhsUituyein obras sonamenta-

les, de azte idae Jdesplentan p

talmente interesan a la oruamcentacidn y al gusto (25).

DERECHOS DEL LINVENTOR

a) Derecho de Paternidad

El primer derecho que se concede al autor de un =
invento es el derecho de paternidad o derecho mo
ral, consistente en quc en la invencidn aparewca_
el nombre del autor, ¥ due tonga éste el privilg
gio de ostentarse como {inico autor de su invento_
(26) por lo tanto este personalisimo derecho es -~

intransferible.

b) Darrcho de Proepicdad a la Invencidn

Como todo derecho Inmaterial, la invencién conce-
de a su autor un derecho de propiedad, a la cual
no es diferente la existencla o inexistencia de -
una patente (27), es decir que la intervencidn de
leyes gue otorgan al inventor gue solicite una pa
tente el monopolio exclusivo a su explotacidn, -
por lo tanto este dereccho es temporal, transmisi-

ble a terceros total o parcialmente.

c) Deracho de Explotacidn Exclusiva: Patentes y

Secretos de Fabrica.

Toda invencidn, como obieto capdz de ser indus<--
trialivado otorga a su autor el derecho de su ‘ex

plotacidn rxclusiva. Ahora bian este derecheo de

explotacidn exclusiva puede derivarse de una . pa-~

(25) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pdg. 353

(26) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. piyg. 325 .

(27) Roberto Montilla Melina - Derccho Mercantil, Décima Edi
cibn, Editorial Porriia, S.A., México, D.F. 1968, pig.64



3.

tente obtenida por procedimientos administrativos

de cardcter piblico o Lien de una =it

4

Ton-
sistente en el derecho de fabricacidn gue conser-

va ¢l autor en virtnd del secreto de fibrica.

En el primer «<aso el derecho es absolute ¢ incon-
dicional; e¢n el seqgundo relativo pues estd condicionado al -

mantenimiento del secreto de fabricacidn (28).

REQUISITOS PARA EL DERECHO A LA PATENTE

El derccho fundamental del inventoxry estriba en la
obtencidn de la patente f{artficulo 3¢ de la Ley de Invencio~-
nes y Marcas), 1a cual como ya dijimos otorga a su titular
el derecho absoluto e incondicional a la explotacidn exclusi

va de su invencidn.

Los requisitos positivos e la invencidén son por
una parte la novedad u originalidad de la misma y por otra
su utilidad e industrializacidn. 1La novedad u originalidad_
de la invencidn es primordial para scr objeto de una patente.
Esta c¢s objrto de un previo examen que realiza la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial, con el fin de conceder o -
neyar la patente solicitada (Arts. 20 L.T.M. y 34 de su Re--

glamento)

CESION DE DERECHOS DE LA PATENTE

£} inventor tiepe derecho a ceder o transmitir -a
terceros su invencidn, .ya sea amparada por paténte o ‘bien -
sin habersc obtenido ésta, esta posibilidad estd wrevista en
la Ley de Invenciones y Marcas {(Art. 46), asi como en su Re-=

glamento (Arts. 14, 15 y 18).

La cesidn o transmisidn die una invencidn es lici-~

ta incluso, aiin cuando la invencidn no estdé realizada. Ds-

(28)  Roberto Mantilla Molina, Ob, Cit. pdg. 281



tos casos son frecuentes en las empresas guo contralan

Vni
cios técnicos especializados a efecto de realizar iuvestiga-
ciones, hacer descubrimientos o consequir invenciones gque -
sean (tiles a dichas empresas, y también en los casos de en
pleados asalariados cuyo trabajo exclusive es precisamente -

el logro de las invenciones.

NATURALEZA JURIDICA DE LA PATENTE

La ley concede al inventor o causahablentes el de
recho absoluto a la explotacidn exclusiva de su invencibn. -
Esta invencifn al ser objeto de una patente obliga al benefi
ciario a pagar periddicamente ciertos derechus fiscales y el

deber de explotar efectivamente la invencidn.

El titulo o documento gue el Estado expide a fa--
vor del inventor o causahabiente, es un titulo piblice decla
rativo expedido a conSecuencia de un acto administrativo, so
lemne y de naturaleza unilateral (29} el cual acredita los -

derechos del titular de la patente.

LICENCIAS DE EXPLOTACION

La falta de explotacidn industrial o explotacién_
impropia o insuficiente de cualquier patente en el territo--
rio nacional dentro de los tres afios siguientes al dia de su

. sz ’ 12 + - hd
expedicidn, asi como la suspensidn de su explotacidn por mas
de.sels meses consecutivos con posterioridad al vencimiento_
de los citados tres afios, conceden a terceros el derecho de_
obtener licencias de explotacién. (articulos 50 y 52 de la -

Ley de Invenciones y Marcas y 43 de su Reglamento)} (30).

Las licencias obligatorias dceberan actuarse den-

tro de un plazo maxime de dos afios, contados a partir de la

{29) Joaquin Rodriguez - Derecho Mercantil, Tomo I, Editorial
Porrila,, S.A., Séptima Edicidn, México, pdg. 49
{30) Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento, Ob. Cit.
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fecha de su expedicidn y la explotacidn de la patente a ygue
se refiere la licencia, no podrd suspenderse por mds de sels
meses consecutivos, ya que en cualquiera de estos supuestos,
la licencia se reovocard de oficiooa peticidn del titular de

la patente (articulo 54 de la Ley de Invenciones y Marxcas)

CGBLICACION DE PAGAR DERECHOS

La Ley de Invenciones y Marcas (articulo 31}, asi
como la Ley Federal de Derechos f{articulos del 63 al 70a), -
en relacidn con la ley que establece, reforma, adiciona y de
roga diversas dJdisposiciones fiscales, vigente a partir del -
primero de cnero de 1989, establecen la obligacidn de pagar
derechos, por la solicitud, expedicidn y vigencia de una pa
tente; por el derecho de prioridad, examen de novedad, recon
sideracién en caso de neyativa de patente y comprobacidn de
explotacidn; por solicitud de prérrogas y expedicidn de titu
los, asl como por registro de fusibn de titulares, o de la -
transmisidén de derechos de patente conferida o en trimite; =~
por el registro o modificacién de licencias de explotacidn -
contractuales y obligatorias y por cambio de nombre del soli

citante o del titular de una patente.

- La falta de pago de los derechos por expedicidén -
del titulo de la patente, dentro del término de dos meses, a
‘partir de la fecha de la notificacidn, o dentro de la prdrro
ga otorgada.para tal efecto (dos meses), traerd como conse-
puéncia que se. tenga por abandonado el trdmite, dec}arandosé'
nula la patente, ya sea de oficicoapeticidn de parte, asi
mismo la falta de pago oportuno de los derechos de alguna -
anualidad de una patente, no afecta la validez de la misma,-~
siempre 'y cuando dicho pago se efectue dentro de los seis mg
ses siguientes - a la fecha en gue la anualidad fuere exigible

{articulo 70 "A" Ley Federal de Derechos Vigente}
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PROCEDIMIENTO PARA LA COBTENCION DE UNA PATENTE

a) SOLICITUD

El procedimiento administrativo para la obtencidn
de una patente se inicia con }a presentacidn de la solicitud
respectiva por triplicado, ante la Direccidn General de In-
venciones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico de la 3ecretaria“
de Comercio y Fomento Industrial (articulo 14 de la Ley de -~
Invenciones y Marcas y 29 del Reylamento interior de la Se--

cretaria de Comercio y Fomento Industrial)

La solicitud dcberd presentarse por escrito, en -
el que se hard constar el nombre, nacionalidad y domicilio -~
del solicitante y del inventor y la denominacidn gue se de a
la invencidn_(articulos 14 y 15 de la Ley de Invenciones y -

Marcas)

b} DESCRIPCION DE LA INVENCIOH

La solicitud de patente deberd referirse a una sg
la invencidén y con la misma se deberd acompafiar tres tantosﬁ‘
de la descripcidn de la invencién, la cual deberd ser lo su
ficientemente clara y completa para permitir una comprensibn
cabal de la misma, y en sw caso, del proceso para su realiza
cidn por una persona gque posea pericia y conocimientos medios
en la materia. Se deberd asi mismo indicar bajo protesta de
decir verdad el mejor métsdo conocido por el solizitante pa
ra-llevar a la pradctica la invencidn. La descripcidn deberd
ir acompafiada de tres tantos de los planos o dibujos técnicos
que Se reqguieran para su comprensién. La descripcidn debe-
rd finalizar con una o mis reivindicaciones que precisen el
alcance de la proteccibn que se solicita.- Dichas reivindi-
caciones deberdn ser claras y conclsas y no podrin exceder =
del contenido de la descripeidn. (articulos 16 y 17 de la -~

Ley de Invenciones y Marcas y 22 y 17 de su Reglamento).
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La exigencia de la descripcidn de la invencidn se

debe a dos razones funidam

ra la de i1mpedir a
terceros el uso de la invencidn Jdurante &l plazo de vigencia
de la patente, lo oual se consigue comparando la invencidn
descrita con cualqulera otra que trate de usarse o de des
cribhirse; Sequnda, permitir que cualquier persona ejecute -
la invencidn al caer ella al dominio piblico (Articulos 62
L.I.M. ¥ 22 y 23 de su Reglamento).

c} EN’EUIC[OM DE LA PATENTE

i‘mplidos.todos y cada uno 4de los requisitos for
males exigidos por la Ley de Invenciones y Marcas y su Re-
glamento, y una vez pagados los derechos relativos y esta-
blecida la novedad de la invencidn por el examen hecho por
la Bireccidn General de Invenciones, Marcas y Desarrollo =
Tecnoldgico (31), sn debe expedir ¢l titulo de la patente,
a nombre del Presidente de la Replblica, por el Secretario
de Comercio y Fomento Industrial {Artfculos 31 y 33 L.I.Mi).
Dicho documento que debe contener los elementos enumerados
en el articulo 34 de la Ley de Invenciones y Marcas (32), -~
no es atributivo del derecho, sino confirmatorio y ‘declara
tivo (33), constituyendo un documento piblico gque acredita

los derechos relarives a favor del titular (34).

d) NULIDAD DE LA PATENTE

El articulo 59 de la Ley de Invenciones .y Marcas
enumera las siqguientes hipdtesis 'sobre la nulidad-de una pa

tente:

I.- 5i la invencidn no es patentable de acuerdo_

con 1o dispuesto en esta Ley.

(31) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pdg. 382

(32) Ley de Invenciones y Marcas ¥y .su Reglamento,
{33) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pag. 382

(14) Roberto Mantilla deoiina, @b. Cit. pag, 203



IT.~ cuando ta inveheidn que ampare

vedad o aplicacidn industrial.

III.- Cuando amparen dJdos © mis invenciones que

deban ser objeto de patentes independientes, pero serd pay
cial, ya que podri subsistir por la invenciln reivindicada

en primer lugar.
IV.- S, la descripcidn de la invencidn o las  ~-
reivindicaciones no se ajustan a lo dispuesto en el articu

lo 17 de esta Ley.

V.- Cuando durante el tramite se hubiere incu-

rrido en abandono de la solicitud.

e) CADUCIDAD DE LA PATENTE

Por lo que respecta a la caducidad de las paten=~
tes, el articulo 62 de la Ley de Invenciones y Marcas vi=-
gente, estipula que: Las patentes caducan vy las invencio
nes que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio . PG~
blico, al vencimiento del plazo para el que fueron otorga-

das y en los deml@s casos establecidos en esta ley.

MEDIDAS CAUTELARES

La Ley de¢ la Fropiedad TIndustrial detogada Conce
dia al titular de 1la patcﬁtu, tanto en juicios penales co-
mo civiles (35) el derecho de iniciar medidas preventivas
con anterioridad al ejercicio de la .accidn relativa (Art.
250) , una de esas necdidas consistia en "el aseguramiente -
de los objetos fabricados ilegalmente y de los instrumen

tos destinados especialmente para su fabricacidn” fhre, =

248), la otra consistia en la orden que el Juez debia dar

(35) Articulos 248, 249 y 250 de la Ley y Reglamento dc¢ la
Propiedad Industrial derogados, ’
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al infractor de abstenerse de usar, hasta nueva disposicibn
de los medios y procedimientos patentados (Art. 249). La -
primera se relaciona con la violacidn o infraccidén de una -
patente de productos; la sequnda con las patentes de proce-

dimiento, de combinacién y de modelo o dibujo industrial.

No obstante que en la Ley vigente de Invenciones
y Marcas no se mencionan en forma expresa las medidas preven
tivas que el titular del derecho puede solicitar con anterig
ridad al ejercicio de la accidn correspondiente, el articu-
lo 213 de la citada ley, en su parte conducente, estipula -
que en la investigacidn previa relacionada con los delitos__
a que se refiere el articulo 211 la iniciard el Ministerio_
Piblico tan pronto como tenga conocimiento de hechos que -~
puedan tipificarlos y dentro de ella podri dictar las medi-
das cautelares que establezca la legislacidn de la materia,
incluyendo las dispuestas en el C8digo Federal de Procedi--

mientos Penales.

Por otra parte y no obstante que el articulo 214
de la Ley de Invenciones y Marcas no hace mencifn expresa ~
al derecho del titular para solicitar diversas medidas pre-
ventivas con anterioridad al ejercicio de la accidn corres-
pondiente, ya que unicamente establece que independientemen
te de la sancidn administrativa y del ejercicio de la accidn
penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones 'y
delitos a que la ley se refiere podra demandar del o de los
autores de los mismos, la reparacién y el pago de los dahos
y perjuicios sufridos cvon motivo de la infraccidn o del de--
Tlite, la procedencia pira el ejercicio de dichas medidas -
preventivas con anterioridad al ejercicio de la accidn prin
cipal, estd contemplada en la legislacidn ecivil, la cual "~

complementa la ley gue nos ocupa:



TARIFAS PARA EL COBRO DE DERECHCS

tos articulos 62 y 64 de la Ley Federal de Dere
chos y sus reformas y adiciones al 31 de diciewbre de 1988,
estipulan gque por la solicitud, expedicién y vigencia de -
patentes (Art. 63) y certificados de invenciones (Art. 64)
a que se refiere la legislacidn en materia de invenciones
y marcas, se pagara el derecho sobre invenciones y marcas

conforme a las siguientes cuotas,

ARTICULO 63

I.- Por el estudio de una solicitud

de PAtente ....iisaisssenaaanan $..95,500.00
a) ) Por cada derecho de prioridad . § 47,500.00
b) Pof el examen de novedad ...... $ 47,500.00
c) Por la reconsideracidn intar--

puesta en contra de una negati-

va de patente .....ieeiiianacen $ 24,000.00
a) Por la comprobacién de explota-
i8N vttt i e . 5. 47,500.00

II.  Por la revisidn o solicitud de

prdrroga:

a) La revisidn de cada :eposic15n~
de. documentacidn o complementa-

c¢idén de informaciin faltante .. $°.27,000,00

b) -Por cada solicitud de prdrroga. ‘ 8 . 8,0&0.00‘
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ITI. Por la expediciédn de titulos
incluyendo las tres primeras

anualidades de vigencia .... $ - 143,000.00

IV. Por cada anualidad de vigen-

cia:
a) A partir de la cuarta hasta
' la séptima ........ s 43,000.00
b) A partir de la octava ...... s 63,500.00
V.- Por el registro de la fusibn

de titulares o de la transmi
sién de los derechos gque con
fiere una patente O que pue~-
dan derivarse de una solici-
tud en trdmite; por el regis
‘tro o modificacidn de una 1i
cenéia obligatoria o contrac
tual de explotacibn; por el
cambio de nombre del solici-
tante o del titular de una -
patente, por cada uno de los

‘actos enunciados ....easiess s 36,000.00

Al ‘otorgarse la patente;debeiﬁn'paéarse'los derechos ...
de-expedicidén del titulo, y. las tres primeras anualidédés
de la.misma. La obligdcién de pago de las apualidades es

a cargo ' del -titular de la patente y no es‘transferible.

ARTICULO 64

~
1. Por el estudio de una solici
tud- de certificados de inven

e i e e e e 8 990000000



a)

b}

c)

d)

II.

a)

b}

III.

S IV,

a)

- b)

‘el

Por cada derecho de prioridad

Por la transformacifén de soli
citud de patentes a solicitud

de certificados de invercidn,
Por el examen de novedad ....

Por la reconsideracidn inter-
puesta en contra de una nega-

tiva de registro ............

Por la revisidn o solicitud -

de prérroga ... iiiiaanaes”

La revisidn de cada reposicién
de documentacidén o complemen-

tacidn de informacidn faltante
Por cada solicitud de prérroga
Por la expedicidén del titulo -
incluyendo las tres primeras -
anualidades de vigencia ......
Por cada anualidad de vigencia
A partiz de la cuarta hasta. la
séptima e,

pe la octava a la unddcima ,..

A partir de la duodécima .....

“n

o

1

[

,000.00

12,606,400

12,060.00

12,000.00

11,000,000

5,600,700

24,600.00

10,500.00

21,500.00

112,000,00
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Por el registro de fudidn de -
titulares o de la transmisidn
de los derechos que confiere -
un Certificado de invencidn o
que puedan derivarse de una $O
licitud en tr3mite; por el re-
gistro o modificacidn de una -
autorizacidn de explotacidn; -
por el cambio de nombre del so
licitante o del titular de un
Certificade de Invencidn, por
cada uno de los actoes enuncia-~

OS5 v eitr e, s 12,000,00

Por rehabilitacidn de certifji
cado de invencidn caduco por ~
falta de pago oportuno de la -~

anvalidad correspondiente .... $ . 345,000.00

Asimismo el articulo 65 de la Ley Federal ‘de bg

rechos ¥y sus Reformas y Adiciones al 31 de diciembre de . =~

1988,

establece que por la solicitud, expedicidn, registro,

y vigencia de dibujos y modelos industriales a que se refie

re la legislacidn de la materia, se pagarid el derecho sobre

inven

al

b}

ciones y marcas conforme a las siguientes cuotas.
Por el estudio de una solici-

tud de registro de dibujo o -

modelo industrial ... ... ivasn S 24,000.00

Por cada derecho de prioridad TS T 24,800.00

Por el examen de novedad .,.. % '12,Dod<00,



<)

1I.

a

b)

ITI,

Iv.

a)

b}

Por la reconsideracidn inter-
puesta en 7antra e uba hogds

tiva de reaistro ... .

Por la revisidn o solicitud -

de prdrroga:

Por la revisidn de cada repo-
sicidn de documentacidn o com
plementacidn de informacidn -

faltante ....vivririainiennnans

Por cada solicitud de prdrroga

Por la expedicidn de titulo in
cluyendo las tres primeras -

anualidades de vigencia . ....

Por cada anualidad de vigen~ -

cia:
Por la cuarta y quinta .,.....

Por la sexta y séptima .......

Por el registro de la fusidn -
de titulares o de la transmi-~
sién de los derechos que con-~
fiere un registro de dibujo o
modelo industrial o que puedan
derivarse de una solicitud en
trdmite; por el registro o mo
dificacidn de una licencia con
tractual de explotacidn; por -
¢l cambio de noabre del solici
tante o del titular de un dibu
jo o modelo industrial, por. -
cada uno de los actos enuncia-

dOS v i

0

«

$

12,000.00

10,500.00

5,600,006

47,500,00

23,500,00°

41,500.00

24,0000.00
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CAPITULO SEGUNDO

“LAS MARCAS"

1.~ Marcas de Proteccidn y Marcas de Defensa.
2.~ Requisitos de la Marca.

3.- Novedad de la Marca.

4.- Transmisidn ¥ Formalidad de la Marca Registrada:
5.~ El Registro de la Marca y su Proteccién Internaclg
nal.

6.- Procedimiento para el Registro de una Marca, )

7.~ Examen de Novedad. :
i

8,- Efectos de la Marca. o

9.~ Proteccién de ‘la Marca. '

10.~ Accidn de Nulidad del Registro de una Marca.
11.~ De las Infracciones
12.- Sanciones Penales Fijadas por la Ley.

13.- Declaracidn Administrativa - Requisitos para el - "k' !
Ejercicio de la Accidn Penal. . RS

14.- De los Recursos Administrativos.
15.~ Efectos de la Declaracidn Administrativa.
216, . Acclones. Civiles. - - - : s T

17.- Clasificacidén Oficial de Articules y Productos,

18.- Tarifas.
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CAPITULG SEGUNDO

"LAS MARCAsS"

En. Derecho Industrial sc entiende por marca al
signo con que se¢ distinguen las mercancias que una cmpre
sa elabore o expenda: Antiguamente 10 que caracterizaba
a una marca era la individualizacidn de la empresa y la
comprobacién de los ordenamientos impuestos por la Ley,
actualmente se diferencia la marca del nombre comercial

objetivo en gque la marca es signo distintivo de wmercan-

cias y el nombre comercial distingue a la negociacién.

Otra de las cavacteristicas de la marca es duo
ésta tiene 1la facultad de indicar la procedencia de la
mercancia (Art. 89 L.I.M.) ahora bien, éste elemento se
puede omitir y tal omisidn traeria como consecuencia pri
var al empresario de la titular de la proteccidn civil y

penal a que tiene derecho,

La marca es un signo exterior y distintivo 1la
cual debe ir adherida al producto en lugaxr visible a
efecto de distinguirlo de otros similares en el merca
do, de esta manera la marca es también una sefial de ga-
rantia pues menciona. al piablico consum{dor su proceden=--
cia respecto a la empresa ¥ en esta forma indica su cali

dad y prestigio.

La marca debe estar constituida en cualquier -
medio material que sea susceptible de hacer distinguir
los objetos a que s¢ aplique o pretenda aplicarse de -~
otros de su misma cspecie o clase. De esta manera la -
marca puede formarse por medio de frases, palabras, nﬁmg
ros, dibnjos, firmas, retratos, pinturas, con tal que su

- empleo no est& prohibido y dichos elementos se adhieran_

al producto sin que se. identifiguen con este. ~Asi = -
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mismo la marca de un <]

product pucde ceonsistir en el enva

se o recipiente gue lo sontenga, rn la envoltura gue lo-

cubra, en la caja gue lo proteja, sin llegar a ser subs~

tanciales al producto, ya que en este caso estarfamos --
en presencia de un modelo,

ble 81

o de una nueva forma registra

{Arts. y 83 L.I.M.} como por ejemplo la envoltura

de ciertos juguetes, ya dque en este

caso forman parte

del mismo.

En el caso de utilizarse como marca un envase
(36), &ste puede ir acompahado de menciones y signos dis
tintivos que se refieran al producto gque contienen o mis
claramente un envase por si solo puede constituir legal-
mente una marca (37).

En las disposiciones contenidas en los Arts.-
90 fraccidn 1 y 91
Y

fraccién I11 de la Ley de Invenciones

Marcas, se admite gue los envases que no sean del domi

nio piiblico pueden constituix
que una botella es suficiente

que contenga siempre y cuando

una marca, de tal forma
como marca del producto --

distingan claramente al --

producto por su forma, figura, por un especial mecanismo

para cerrarlo, etc

Por dltimo la marca es facultativa sin ser

obligatoria (38) ya que el inter&s que se protege con el
uso de ella es privado y consiste en la proteccién que =~
.Puedy tener el empresario de hechos de concurrencia des-

léal derivados de actos.que tiendan a produciy confusidn

(36) Pedro Breuer Moreno - Tratado de-Marcas de Fébrica
y de Comercio, 2a. Edic., Editorial Robis, Buenos-
Aires 1946, pig. 285.

(37) Antonio Correa Arratia ~ Nulidad de las Marcas por
Falsas Declaraciones, Revista de la Propiedad In -
dustrial .y Artistica, No. 3, enero-junio de 1966,
padgs. 161 y 166, :

(38) 'Jorge Barrera Graf., Gb., Cit., pdg. 286,
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entre los productns, merced al uso de marcas-parvecidas -
por tanto es 18gico que ¢l empresario que no marque Sus
mercancias se veaa expuesto a que no se identifiguen ni -

diferencien de otras similares en el mercado.

MARCAS DE PROTECCION Y MARCAS DE DEFENSA

Marcas de defensa son aquellas en que el em-
presario titular de la marca hace la reserva mediante su
registro para evitar que por su semejanza con marcas de
proteccifn sean utilizadas por competidores en articulos

ya producidos o que vava a producir el empresario.

Son marcas improplas ya que ni son signos dis
tintivos de mercancias, ni se manifiestan al exterior, -
ni se adhieren al producto sino que {inicamente se trata
de denominaciones reservadas que el titular de la marca

puede utilizar en el futuro.

Son también marcas impropias las marcas de ca
lidad que no son signos distintives sino menciones colec
tivas y comunes que los productores deben insertar en -
los articulos que fabriquen siempre con el fin de indi-
car su contenido, exactitud, etc., cualidades éstas de -
las que se deriva su apreciacidn y precio de realizacidn
dentro del mercado; en conSecnuencia las marcas de cali
dad no confieren al empresario el derecho privado o de -

uso exclusivo a la misma.

REQUISITOS DE LA MARCA

La marca por ser signo distintivo de produg
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tos o mercancias dete llenar los siguientes reguisitos:

a).- Debe ser original

b) .~ Debe ser nueva

c)}.- Debe ser independiente
d).~ Debe ser licita

e}).- Debe ser limitada

f).~ Indicar la procedencia de los artfculos
que ampara y distingue

g} .- Ser inica

Los cinco primeros son fundamentales para la-
obtencidn de una marca, y los dos (Gltimos son relativos-
ya que legalmente puede omitirse la procedencia de los -~
articulos amparados por dicho signo marcario y por otro-
lado pueden concurrir dos o mds marcas en un mismo pro -

ducto.,

Originalidad de Marca:.- Significa que la -~

marca por si sola puede distinguir un producto o sea gue
tenga "capacidad distintiva" para diferenciar un determi

nado articulo de otros de su misma especie.

La forma para determinar si una marca tiene =~
"Capacidad distintiva" o "Capacidad para individualizar"”
estd relacionada con la exclusividad o monopolio que el-
derecho concede al titular de la marca y la posibilidad-
de distinguir la mercancia a travéz del nombre con que -
se pretende amparar. Ahora bien dcntro’de la exclusivi=-
dad que el derecho concede al empresarlo para la obten -
cidn de una marca excluye el uso de dcnominaciones des --
criptivas o sea las gque especificamente se refieren al -

producto (Art., 91 fraces. Il y Vv, L.1.M.), porque ¢s evl

dente gue tales denominaciones o mencioneg neo puedan ---

otorgarse en exclusiva a persona alguna, ni distingui -~
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rian productos analogos existentes en el mercado (39), -
En igual forma la ley prohibe que se usen como marca de=
nominaciones geogrificas y nombres que dnicamente indi -

quen la procedencia de los productes "Solamente gue se -~
trate de nombre de lugares,de propicdad particular, pero
siempre y cuando fstos sean especiales e inconfundi-=~---

bles",

sin embargo es licito usar una denominacidn ~-
geogriafica cuande no indique origen, sino que se trate -
meramente de una mencidn de fantasfa, en iqgual forma es~
licito el uso de nombres de paises, ciudades o reglones-
cuya utilizacidn en la marca no suponga procedencia, ni-
d& lugar a confusiones o errores respecto al origen y -~

elaboracidén de los productos,

asi por cjemplo el usar como marca de un licor
fabricado en México "Vino de Oporto" o de "Parras"” o en-
el caso de una agua gaseosa "Tchuacdn' en un producto de
alfareria "Tlaguepaque", conduciria a confusidn y monopo
lio, en cambio poner como marca a una tinta “Tinta China'
a un hileo "Hilo de Escocia", a una locidn “Agua de Colo-
nia" o el agregar a una denominacidn geogrifica mencio--
nes descriptivas o de fantasia como por cjemplo "Carnes-
Frias de Chihuahua", “"Sarapes de Saltille de Colores", -
"vinos de Delicia de Parval"”, en forma alguna scria otor,

gar exclusividad respecto a la denominacidn geogrédfica.

Por otra parte las wmenciones que forwmen una --
marca deben ser propias pava distipguir productos relati
vos en tal forma no cumplen esta funcidn los colores ais

(39) Enrique Correa - Proteccidn de la Marca en la Ju -

- risprudencia Mexicana, Revista Mexicana de la Pro-
piedad Industrial y Artistica, No. 2 jnlio-dicien-
bre de 1963, pdgs. 11 a 23,
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lados (en cambio la combinacidn de colores si pusden ~-~

constituir una marca por si solos).

Los signos vagos e indeterminados como lo son-
un punto, uyna raya, los adjetivos calificativos, los pom
bres gendricos tampoco cumplen esta funcidn, ya que la -
marca consiste en distinguir e individualizar los produc
tos o mercancias y e2lle no se lograria con una sola men-

cidn del género {Art., 91 Frace. VI L.I.M.)}

En igual forma los nombres de uso comin no cum
plen este reguisito (Art., 91 fracc. II, L.I.M.}) va que-
al referirse a productos especificos y determinados que~
posteriormente se generalizan hasta canvertirse en nom ~
bre comin del producto mismo como ha sucedido con el -~-
D.D.T. y "V¥aselina®“.

Por {iltimo no son distintivos como marcas los-
nombres vulgares de los productos {Art., 91 fraces. IT y-
V, L.I.M.) por que éstos no determinan ni individualizan
un producto como por ejemplo el usar como marca de un -~
agua gascosa la palabra "limonada" serfautilizar el nom-~

bre vulgar con que se desigpan todos estos productes.

NOVEDAD DE LA MARCA.

La novedad de la marca determina coumo esencial
_requisito el que sea diferente a cualquiera otra que se-
use en articulos iguales o semejantes, ya que la igual -
dad o semejanza de todas o una de las marcas dentrb de -
la misma clase o especie acarrearia confusidn en lugar -
de su distincidn (Art. 105 L.I.M.).



Este principio estd cuntenido en las disposi-=
ciones gue establecen “Examen de Novedad" (Arts. 105 y -~

106, L.I.M.), ademds de estar reconocido pur 2l Supramo-=

Tribunal y por doctrinas nacionales y extranjeras.

En consecuencia la novedad de la marca supone-
"la anterioridad de una marca en relacidn a la otra® --=
{40} siendo asi la novedad se exige con mayor minuciosi~
dad porque su violacidn acarrearia confusidn de las em--~

presas y sus productos.,

En la marca con relacidn a otras que est@n en-
uso y hayan sido registradas o estén en tramite de regis
tro para aplicarse a los mismos o similares productos, -
la Ley prohibe que exista igualdad o semejanza en grado~

tal que pudieran confundirse (Art. 106, L.I.M.}.

La razdn de estas prohibicionas como es obvio-
tiene como finalidad el evitar confusiones entre produc-
tos similares que estuvieren amparados por marcas igua ~
les o semejantes y en consecuencia proteger al titular -

de la marca en sus relaciones con sus competidores.

La proteccidn que la ley concede al titular de
una marca no se limita a prohibir a terceros su empleoc ~
en productos iguales, sino tambi&n en productos o articu
los semejantes (Art 106, L.I.M.), o sea mercancias a sa-
tisfacer necesidades parecidas & las del producto ampara
do por la marca, ya que esto ocasionarfia entre el plbli~
co consumidor sin lugar é dudas ‘toda clase de confusio ~

nes,

La marca es independiente de la mercancia o -=~

{40} Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento, Ob.,
Cit. .
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producto que ampara y por tantu debe difevenciarcn clar

s

mente de éste y sGlo pueden conStituir una marca los sig
nos y elementos ajenos al producto y que tengan “"Capaci
dad distitiva”,

Si los elementos de un producto o articulo son
propios e inseparables de éste como lo son el olor, sa-
bor w otras cualidades peculiares del mismo (el ser solu
ble, diurédtico, impermeable, detergente) nos econtra-=-
riamos en presencia de una invencidn (41} ya que dichas
.cualidades son comupes - a todos los que se fabrican den-

tro del mismo género.

ta marca ademds de distinguir mercancias o pro
ductos similares como ya se ha dicho, concede al titular
un derecho legal de uso exclusivo ya que se traduce en -
un derecho de monopolio, éste derecho se concreta al gig
no o sea al nombre o denominacidn, a la etiqueta del pro
ducto; pero nunca a este mismo, ya que el monopolio del
producto seria temporal o sdélo a través de una patente -

de invencidn (42).

Licitud de marca: - Esta debe constituirse con -
indicaciones que no estén prohibidas por .la ley, ni sean
contrarias a la moral y buenas. costumbres (Art., 91 -~ -
fracc. XVIII, L.I.M.).

- Las marcas.gue .se_forman de palabras, figuras_.
‘o slgnos contrarios a las buenas costumbres, a la .moral
o07a las leyes prohibitivas serdn ilicitas por dafiar un -

interés piiblico, en iqual forma afectan el ingerés plbli

‘(4{{ Ley de Invenciones y Marcas'y su‘Reqlamento, Ob. -
EERE S )
(42) _Enrique Correa, Ob., Cit. pdg. 203




co, las marcas que pretendan confundir o engafar a los -
consumidores por muedio de falsas indicacionaes del origen

y la calidad del producte (Art. 91 fracec. VI, L.T.M.).

Por otra parte no pueden utilizarse como marca
10§ nombres, seudénimos, firmas, sellos y retratos de -
personas, sin consentimiento de l0s interesados o si han
fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado_

mAs préximo (Art. 91, fracc., XI L.I.M.)

Tampoco es permitido como marca, todo aquello_
que reproduzca o imite sin autorizacidn, escudos, bande-~
ras y emblemas de cualquier pais, estado, municipio o dai
visiones politicas similares, asi como las denominacio=--
nes y siglas de organizaciones internacionales, guberna-
mentales, intergubernamentales, no gubernamentales ¢ de
cualquier otra organizacidn veconocida oficialmente, as{
como la designacién verbal de los mismos (Art, 91, fracc.
VII L.I.M.,) (convencibn de Par{s para la proteccidn de =
la propiedad industrial Art, 6 Ter. parrafos 1 y 2)

Limitacidn de la marca como signo distintivo:

La marca es un signo distintivo de cardcter limitado ya
que sblo ampara un determinado artfculo o una determina-
da clase de articulos a favor del titular. La consecuen
cia.de esta limitacidn es que una misma marca puede usar
se por diferentes empresas p;ra distinguir productos o -~
servicios distintos, es decir es licita la imitacidén =~
_.slempre y cuando la marca sea aplicada a un producto di-
ferente y desderlyegb no estén comprendidos dentro-de-la
clasificacidn indicada por el titular primitivo de la -
misma, y que los productos que ampare no .tiendan a con--
fundirse con los reservados por la marca original. (Arts.

91, Fraccs. XIX, XXIT y XXIII, 92, 106 y 107 L.I.M.}




45.

Compogicidn de la marca: El articulo 90 de la =

Ley de Invenciones y Marcas estipula que:
Articulo 90.- Pueden constituir una marca:

I.- Las denominaciones y signos visibles, sufi--
cientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible
de identificar los productos o servicios a que se apliquen
o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie ©

clase.

II.~- Los nombres comerciales y las razones socia
lesodenominaciones sociales, siempre que no queden compren
didos en las prohibiciones previstas en el artfculo siguien

te.

Segiin los elementos gque se usen para la composi-
cifn de una marca estas pueden ser: Marcas Auditivas, for
madas por letras, palabras, frases, nlmeros, sflabas, es -
decir menciones que puedan leerse.- Visuales las gue for-
man de dibujos, figuras, emblemas, envases, fotografias y
en general de los medios en que s6lo puedan conocerse por
la vista ¥ que requieran de una deseripcidn verbal y Mix-
tas las que constan de los dos elementos; ejemplo de esta
Gltima es la marca "Bayer" por la utilizacifn de esta pala

bra en forma de cruz.

Las denominaciones de fantasia generalmente in~-
ventadas por el titular de la marca, siendo licitas'y "sin
mis limitaciones que el respeto a los derechos de un terce
ro, el emplear denominaciones de uso comin o contrarias  a
la moral y buenas costumbres y a las leyes prohibitivas -
(Art., 91 Fraccs. II, XVII y XVIII)}, son las marcas perfec~
tas en cuanto a que logran con mayor eficacia gue las audi
tivas y visuales, la diferenciacidn y separacidn del pro--
ducto.
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Dentro de la composicidn de una marca tamhién pue-
de utilizarse ¢l nimero como marca; ejemplo de este 7Up, Ja
bén 1-2-3-, Aceite 3 en 1, ete, La marca puede llevar ele-
mentos adicionales, asf mismo uno o varios colores o una
combinacién de fpalabras) colores gue se utilicen siempre ~
con la designacidn o el empaque o combinacidn de palabras -
(Cruz Bayer) o de las lewras (Volkswagen); en £in undibujo,-

un croquis, o una figura que acompaie la marca.

Estos elementos adicionales pueden aomitirse o re

servarse por el titular de la marca (Art. 100 L.I.M.)

Origen del derecho a la marca: Surge éste del he

cho de su creacién por parte del titular, requiriéndose ade
mds en materia de marcas el uso posterior y la inscripcién
de este signo marcario en la Direccidn General de Invencio-
nes, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico. El uso y registro son
las fuentes de las que deriva el derecho al emplec o utili-
zacidn de la marca ya que otorga una tutela mayor al propie
tario, si bien el meroc uso sin registro concede una protec-

cidn juridica parcial e incompleta.

Marcas no reaistradas: En el comercio existen -

marcas no registradas a las que a pesar de su caricter imper
fecto la ley les otorga alguna proteccidn. Los derechos -
que la Ley de Invenciones y Marcas concede a las marcas no
registradas son parcialés y limitados pues en forma alguna
otorgan al titular de éstos signos el derecho a su uso ex--
clusive. O sea que una marca no registrada gque estd siendo
usada puede ser imitada por otra, la cual puede registrarse
con posterioridad, o también usarse sin que se ‘llegue a re

gistrar.

Ahora bien en caso de conflicto entre una marca -
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no registrada y otra que s¢ registre posteriormente a la -
creacidn y uso de la primera, la Ley de Invenciones y Mar-
cas concede al titular de la marca no registrada el dere--
cho.a usarla concurrentemente con la registrada, siempre y
cuando el uso de la no registrada sea anterioy a un afio -
cuando menos a la fecha legal de registro de esta (Art, 93
L.I.M.,}; 0 también que la primera hubiera sido registrada
¥ su registro caducara por falta de renovacidn (Art. 99 -
L.I.M.)

Igualmente la Ley de Invenciones y Marcas conce-
de el derecho a solicitar la nulidad del registro de la --
marca posterior cuando el titular de la marca no registra-

da cumpla los siguientes requisitos: (Art. 93 L.I.M.)

12 Que la marca no registrada haya sido usada -

en la Repiiblica Mexicana con anterioridad.

2?9 Que el titular de ella presente a Su vez SoO-
licitud de registro dentro del afioc siguiente
al dfia en que se publicd el registro vigente

en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

37 Que compruebe haber usado la marca durante -
ese tiempo (Es decir durante el plazo en que
ha sido inscrita la marca de la cual se pide

la nulidad); y haberla usado antes que el ~

PR . primer registrante:

Ahora bien si la marca no registrada en México- -

“hublera sido registrada en el extranjero.antes de la fecha
de~la-inscripcidn de la marca registrada aqui, el plazo =
‘del ségunGO'requisito‘seté de seis meées,‘ademés de que ‘la

‘marca ‘no iegistrada en México lo haya sido en el extranje~
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ro 'y que la nacidn extranjera del registro concedido conce
da a los mexicanos este migmo derecho (Arts. 113, y 144 ~
L.I.M.)

Los plazos referidog anteriormenta deben sexr -~ =~
constantes e ininterrumpidos; es decir la falta de usa de
la marca no registrada en un lapso cualquiera haria que se
perdieran los derechos relativos, puesto que si la marca =~
no registrada se basa en el uso, la falta de éste hace de~

saparecer el derecho sobre aquella.

El uso a que nos referimos debe ser iqualmente -
piblico y cierto; o sea que debe utilizarse y su uso debe-
ra distinguir productos elaborados y vendidos por el titu-

lar de la marca.

Marcas Registradas: El principal derecho de una

marca registrada es el de usarla con exclusividad respecto
de otras marcas iguales o semejantes, Yy en relacidn al pro
ducto o clasede productos que se indiquen en su solicitud_

(Arts. 88, B9 y 110 L.I.M.)

Consecuentemente el titular de la marca registra
da tiene el derecho de impedir que otra persona registre_
o use el signo distintivo del que &1, es {inico propietario
y por tanto puede demandar la nulidad de un registro que =
posteriormente se hiciere, ademds la exclusividad que le -~
concede la ley, atribuye al titular el derecho de querella
y de legitimacidn adhesiva para el ejercicio de diversas -
acciones penales (Arts. 147, 151 211 Pracecs. IV ¥y vir, -~
212 al 215 L.I.M.) en sintesis, corresponde al titular de
la marca registrada un derecho de moneopolio fuertemente -~

protegido por ordenamientos .juridicos.

Esta exclusividad que confieren las marcas regis
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tradas a sus titulares, no s53lo actilan en esta forma sino
que a pesar de que su registro efectivamente no se use, -
concede exclusividad y confiere los derechos de la marca_
independientemente de su uso, de donde se desprende Que -
su conservacidn opera tanto que si la marca registrada se

usa, como si no se usa.

TRANSMISION Y FORMALIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

Otro de los derechos gue confiere la marca a -
sus titulares es la de transmitir ésta por medio de com--
pra venta, donacidn, permuta, aportacién a una sociedad =
(Actos entre vivos) o derecho autdnomo, independientemen-
te de la hacienda a que pertenece {(mortis causa) (Arts. -
149 a 143 L.I.M,)

La libre transmisibilidad de la marca reéistra-
da no estd admitida en otros derechos, en los cuales la -
trasmisidn debe ser conjuntamente con la hacienda o por -
lo menos parte de ella. De csta manera diversas legisla-
ciones extranjeras preceptiian que "el derecho al uso ex=--
clusivo de la marca registrada solamente puede ser trans-
ferido con la hacienda © con una parte de &sta" tal postu
ra la encontramos al referirnos al Greco, en el derecho -
belga, alemdn, suizo, holandés, noruego, sueco, inglés vy

norteamericanoc.

Por otro lado el derecho espaiol (Art. 15 de 1la
Ley sobre marcas) admite la tradicidn aislada de la marca,
en igual forma el derecho francés, portugués, austriaco y
brasilefio. En nuestro pals por tradicidén se seguia la -
doctrina de KHOLER y 5810 a excepcidn de la ley de 188%,-
las otras leyes que nos han regido admitieron el mismo -

principio de la transmisidn aislada,

E1 hecho de gue la trasmisién de la marca pueda
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realizarse aisladamente significa finicamente gue el signo
puede enajenarse separadamente de la empresa y de la ha-
cienda, pero nunca que pueda aplicarse o de otra forma
usarse en productos distintos a los amparados por la mar
ca. En efecto por ser la marca un signo distintivo de
cliertos productos y por conceder mediante su registro el
derecho a su exclusivo uso, la trasmisién debe ser conjun
ta a la explotacidn industrial o comercial de los produc-
tos o efectos amparados por ella, S6lo tiene sentido la
transmisidén o traslacibén de una marca al seguirse usando_
ésta aplicada a los productos para los que fué autorizada,

por lo que de no ser asi no cabe aplicacién distinta.

Desde otro punto de vista la marca constituyve -
un elemento de la hacienda, forma parte de ella y como =
tal es un bien accesorjio de la empresa. De este hecho se
deriva que el pacto de transwmisidn de la empresa sin la -
marca requiera de una cldusula especial en la que se ex

cluya dicho signo distintivo del negocio traslativo (43).

Formalidades de la transmisidén.- La Ley de Inven

ciones y Marcas exige la inscripcibn de la transmisidn en
el Registro Wacional de Transferencia de Tecnologia, a -
f£in de que la misma surta efectos y para que afecte a ter
ceros deberd ser registrada en la Direccidn General de In
venciones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico. Asi mismo -
prohibe el registré de la transmisidn de alguna de las -
marcas ligadas, salvo gque se transfieran todas ellas a
una sola persona y el de la que se refiera a aquella que
se haya registrado on contravencidén a lo dispuesto por la
ley vigente al efectuarse su registro, o que dcba ser con
siderada nula de conformidad con la ley gque nos oc¢upa -~

(Arts. 141, 142, 143 y 145 L.I.M.)

(43) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. pag. 326.
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En el caso de marcas registradas bajo la vigen-
cia de las leyes de 1889 y 1903 que no exigfan para proce
der a la inscripcidn el previo examen de novedad, el re--
gistro de la transmisidn estaba condicionado a que de &s-

te no se encontrara otra maxca registrada (Art. 180}

Por Gltimo si el nuevo propietario de una marca
formada por el nombre civil o comercial del enajenante, -
quiere conservar éste, deberd insertar en la marca alguna
anotacidn ostensible que indique que ha desaparecido el -
antiquo propietario, ademds deberd poner su propio nombre
a la marca. De no cumplir con estas disposiciones previs
tas en el articulo 183, el ad&uirente no tendrd accidn pe
nal en contra de quién o quienes la falsifiquen, imiten o

usaren ilegalmente sin su consentimiento.

EL REGISTRO DE LA MARCA Y SU PROTECCION INTERNACIONAL

El Gltimo de los efectos. dal registro de. la magv
ca c¢onsiste en la posibilidad de brindarle una proteccidn
mis amplia y un mayor reconocimiento en la esfera interna
cional., El inciso a) del articulo 6% de 1la ConvgnciGn de
Parfs establece 1o sigulente: "Toda marca de fabrica o -
‘de comercio registrada regularmente en el pals de origen,
serd admitida al depdsito 'y protegida tal cual es eh .-los

atros paisis de 1a Unién......... "Esta disposiciédn supo-
; ne el fcgiséro de la marea en su pais'de origen asi “como
en el pafis que se pretenda sea empieada. $i bien es ciex
to.que el articulo habla de depfsito, tal expresién se . -
usa para comprender tanto 'a 1os‘paises que en lugar de re
gistro.utilizan el depdsito, como en Francia. Esta norma
kse aplica tanto a las marcas extranjeras registradas .que
pretendan usarse en México mediante su 1n§c£ipciéﬁ en  la

Direccidn Genéral de Invenciones, Marcas y Desarrollo .Teg
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nolégico, como a las mexicanas gue (uieran scr utilizadas

fuera de nuestro pafs.

La Ley de Invenciones y Marcas permite que el -
registro en México pueda solicitarse por cualquier perso-
na, ya sea nacional o extranjera (Arts., 89 y 100). Con an
terioridad a dicha ley regia en nuestro pals el llamado -
"Arreglo de Madrid" de 14 de abril de 1881, revisado en -
la Haya ¢l 6 de noviembre de 1925, gque dispone (Art. 12) __
que "cada uno de los palses contratantes podia asegurarse
en todos 1os otros paises la proteccidn de sus marcas de
fédbrica o de comercio registradas en el pais de origen me
diante ‘el depSsito de dichas marcas en la oficina intexna
cional de Berna". Este arreglo, al que México se adhirid
el 16 de diciembre de 1929, fué denunciado por nuestro -~
pais el 10 de marzo de 1942 mediante nota diplomdtica en-
viada al Gobierno Suizo, y tal denuncia entrd en vigor -
(segiin Art. 17 de la Convencidn de Paris) un afo desplies_
o sea el 10 de marzo de 1943; a partir de entonces y sal-
vo las marcas que hubiesen sido depositadas previamente,-
el principio aplicable a las marcas internacionales es el
siguiente (Art. 10 transitorio) “Los-titulazes de las mar
cas depositadas en la Oficina Internacional o sus causaha
bientes, podrdn continuar gozando de”la proteccidn mexica
na.... siempre que en cualquier tiempo antes de la expira
cidén de veinte afios, se solicite su registro en México®.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRQO DE UNA MARCA

El rcgiétfo de la marca puede solicitarse por -
cualquier persona fisica o juridica nacional o extranjera
(Art. 100 L.I.M.), Es indiferente asimismo, que el soli-
citante sea fabricante de productos o comerciaﬁte de los

productos para los que soclicita el registro de la marca.
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La solicitud del registro debe indicar el produc
to o productos amparados por la marca (Art. 101 L.I.M.) en
caso de tratarse de varios articulos o productos, estos dg
ben estar cemprendidos dentro de una clase, ya que de acuer
do con el citado articulo, "no podrin comprenderse an un ~
s6lo registro articuios que pertenezcan a clases distintas".
Las diferentes clases de productos estin comprendidos en -
la enumeracidn que en su reglamentacidn contiene el articg
lo 56 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, cl
que menciona 75 rubros relativos a articulos, productos vy

serviclios.

La variedad de productos o servicios amparados -
por una marca influye en los gdgravdmenes fiscales que el Sg
licitante ha de cubrir, por ejemplo si la marca se solici-
ta para ser aplicada a un sdlo producto o servicio deberé_
pagarse una cucta de $ 20,250.00; si comprende de dos a =~
dilez productos o servicios, de una misma especie o clase -
$ 40,500.00; a mds de diez productos servicios de una mis-~
ma clase $ B1,675.00 {(Ley Federal de Derechos vigente, ar-
ticulo 66)

La solicitud de una marca nunca puede comprender
dos o mds articulos de clases distintas de las enumeradas_
en el Reglamento, asimismo que un cierto articulo o produc
to esté incluido en un grupo de los enumerados en el Art.-
56 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas no ex
cluye que otro u otros comprendidos en distintos grupos -
sean semejantes a aguél y que por tanto deba negarse el -
uso y el registro de 1la misma marca, o de uha parecida, pa

ra amparar dichos articules o productos semejantes.

Ademds del requisito consistente en seflalar el -

producto o productos amparados por la marca, y de que con



la solicitud deben acompafarse de los documentos y objetos
a que se refieren las tres fracciones del articule (00 de
la Ley de Iavencianes Yy Marcas y 54 de su Reglamento, ol -

solicitante debe expresar 10s siquientes elementos.

a) Denominacibn de la marca o su condicidn de -

innominada o de mixta.

b} Nombre, domicilic y nacionalidad del solici-
tante,

¢) Ubicacidn del establecimiento o del princi-

pal si tiene varios.
d) Fecha en que se principid a usar la marca.
e) Productos o servicios que protegerd..

£} Tratdndose de productos o servicios no clasi

ficados, los mismos deberdn aspecificarse.

g) Las reservas que se soliciten para determi-

nar el alcance de la proteccidn legal,

En el caso de tratarse de marcas formadas con -
nombres civiles, artisticos, literarios o comerciales, o -
con firmas, selios y retratos, se deberd comprobar el con--
sentimiento del titular del nombre, de la firma, del sello
o del retrato, o si - ha fallecido, de sus herederos o pa--
rientes hasta el tercer grado, para que dichos elementos -

sean empleados como marcas.

EXAMEN DE NOVEDAD

La solicitud de registro de una marca, da lugar_

por una parte a que la Secretaria de Comercieo y Fomento In
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dustrial efectie un ¢xamen de novedad, en relacidn con mar
cas reqgistradas anteriorrante, o que esté en tramitacidn.-
$i durante el examen de novedad wxisten registradas o en -
trimite de registro marcas iguales o semej;ntes, aplicada_,
a los mismos articulos (Arts. 105 y 106 L.I.M.) no se pro-
cederd al registro de dicho signo marcario y se notificard
al interesado para que haga las modificaciones pertinentes,
o por el contrario insistan en su solicitud comprobande =
las diferencias que existen entre los productos amparados_
por la marca reqgistrada y los que protegerd la que preten-

de registrar.

Si del examen de novedad no aparece identidad o
semejanza alguna con Otra marca Yy el solicitante paga los
derechos relativos la Sccretaria de Comercio y Fomento In-
dustrial procederi a conceder el registro de la marca. Una
ver registrada la marca "esta debe usarse tal cual ha sido

registrada®, sin posibilidad de aumentar el niimero de pro-~-
ductoes y scrvicios que ampara, aunque pertenezcan a la mis~
ma clase, pudiendo por el contrario inscribirse limitacio--
nes de dichos productos cuantas veces se solicite, as{ como
trasmisiones parciales o totales de la marca (Atés. 95 'y -
141 L.I.M.)

) Respocto a lo anterior los articules 109, 110, -
IERE] ¢ 115 de la Ley de Invenclones y Marcas estipulan lo si-
quiente:

ART. 109.- Conclufdo el tramite de la solicitud
y satisfechos los requisitos legales, se requerird el pago
de derechos por el registro de la marca y la expedicidn -
del tftulo. De no cubrirse los derechos dentro del plazo_
que al efecto se seflale, que no podrd ser menor de ocho - -

dfas hibiles, se tendrd por abandonada, de pleno derecho,-
la solicitud.
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Hasta antes de requerir el pago de derechos la -
Secretaria de Comercio y Fomento Ind:strial podrd comunicar
al interesado cualquicr reguisito : obstdculo para el regis
tro, derivado de los examencs a que se refieren los articu--

los 103 y 105 de esta Ly por cansa superveniente.

ART. 110.- El derecno ai uso exclusivo de una -
marca se acreditari por medio del titulo respectivo, que se
rd ecxpedido por el Secretario de Comorcio y Fomento Indus-~~
trial y sera firmado por éste o por el funcionario en quien

deleque esta facultad.

ART. 111.~ En los titulos se hard constar: nime-
ro de la marca, fecha legal del registro y la prioridad en
su caso; fecha de expedicidn del titulo; nombre del titular

y ubicacidn del establecimiento principal del mismo,

Al titulo se anexard un ejemplar de la deserip-
cibn y reserva asi como r)! de la reproduccién de la marca,

marbete o etigqueta exhibida al solicitarla.

ART. 115.- La marca debe usarse tal y como fue
registrada, Su uso en forma.-distinta, traerd como conse- -
cuencia la extincidn del registro previa la declaratoria =~

correspondiente.

Toda modificacién ‘serid motive de una nueva soli
citud de registro salvo que ella sdlo se refiera a las di-
mensiones o a la materia en la cual e5té impresa, grabada_

o reproducida la marca.

EFECTOS DE LA MARCA

Los efectos del regyistro de la marca se inician

"a partir de la fecha y hora de presentacién de la solici-



tud" duran cinco afios, los cuales al contrario de lo que su
cede en materia de patentes o avisos comerciales, pueden re
novarse indefinidamente por periodos iguales (Arc., 112 -
L.I.M.) mediante el pago de derechos vorrespondientes., La -
sulicitud deberd presentarse "dentro" del dltimo semestre -
de cada plazo, sin embargo ¢l retardo para presentar la 80
licitud o efectuar el pago no determinard la pérdida total
de los derechos de la marca, si la presentacidén o el pago
se efectlilan dentro de los seis meses siguientes al venci-~

miento de cada plazo (Art. 139 L.I.M.)

PROTECCION DE LA MARCA

La Ley de Invenciones y Marcas concede en favor -
del titular de una marca regularmente adquirida, una protec
cidén amplia en beneficio del mismo dueiio, en cambio respec-
to a la marca que se usa sin que Sea registrada la protec-=-
cidn que se ofrece es menor y $610 puede plantearse como ac
cién de competencia desleal bajo forma de accidn civil fun~
dada en el Art., 1910 del Cbdigo Civil del Distrito Federal
o bien como accidn de nulidad en un procedimiento administra
tivo respecto a otras marcas iguales y posteriormente regis
tradas (Art. 93 L.I.M.)

La finalidad de la tutela o proteccibn en el caso
de las marcas registradas, estriba en el reconocimlento y -
la proteccidn del derecho de uso exclusivo mediante regis--
tro, el que tiende a impedir que cualquier tercero utilice_
una marca igual o semejante para amparar artficulos idénti--
cos 0 similares a los que €l titular de la marca se reservd

al inscribirla en el registro.

Ademds en forma indirecta, la tutela de la marca
registrada impide una competencia desleal y evita confusibn

entre el pliblico consumidor respecto al origen y calidad de
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los productos. FEl prohibir la concurrencia desleal otorga
a las empresas frente a sus competidores una amplia proteg

cidn.

La tutela de las marcas no registradas sblo pro
curaria impedir que mediante maniobras ilicitas o contra -
las buenas costumbres comerciales, un competidor usara la
misma marca no reglilstrada o una semejante en grade de con-
fusién para amparar los mismos o parecidos articulos a los

del primitivo usuario de la marca no registrada.

ACCION DE NULIDAD DEL REGLISTRO DE UNA MARCA

Bn cuanto a la accidn de nulidad reglamentada -
en los artfculos 93, 147 y 151 L.I.M. 8sta es una accidn -~
meramente administrativa, en la cual el afectado (usuario_
de una marca registrada o no registrada) o el Estado . acu-
den a la Direccidn General de Invenciones, Marcas y Desa--
rrollo Tecnoldgico de la Secretaria de Comercio y Fomento_
Industrial, solicitando la declaracidn de nulidad del re-
gistro de una marca, declaraciédn tal de efectos retroacti-
vos, tomando en cuenta que la inscripcién se hizo en viola
cidn de principios de orden pfiblico, dicha accidn no da lu

gar a indemnizacidén por dafios y perjuicios.

Las acciones penales contenidas en la Ley.de In
venciones y Marcas para proteger los derechos de los titu-
lares de marcas son cinco: -la accién de invasién..la de -
imitqcisn! la de falsificacién, la de uso,ilaqai de 1aea:

marca y la de compeiencia desleal.

La invasitn de la marca consiste en su reprodug

cibn por parte de terceros sin el consentimiento dé} dueno,’
para amparar artiIculos iguales o similares alos- reservados
" por.éste (Art. 211, Fracc. 1IV)
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La imitacién estriba en la utilizacidn por terce
ros de una marca gque esté formada a semejanza de la regis--
trada y aplicada a productos iguales o similares "de tal mo
do que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los -
elementos que de esta (ltima hayan sido reservados, pueda _

confundirse una con otra" (Art. 211, Fracc. V)

Segiin la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte
la imitacidn de una marca requiere del juzgador un examen -
mids meticuloso de las semejanzas, que de las diferencias -
entre las marcas que se juzguen, debiendo tomar muy en cuen
ta a.que clase de pliblico va destinado el articulo, porque_
una clientela culta y preparada es mids dificil de engafar -
con imitaciones burdas y groseras. En este caso los jueces
“tienen que ser soberanos apreciadores respecto a la seme--

janza o diferencias"

La falsificacidn de una marca registrada tiene -~
lugayr cuando una persona, sin el debido consentimiento del
duefio, la altera, substituye o suprime, usindola respecto a
los mismos articulos que la marca falsificada distingue, =~
mismos que dicha persona ofrece o pone posteriormente en -
venta, o por cualquier otro medio pone en circulacién. En -
igu&l forma se entiende por falsificacibén una alteracidn -~
dhalquieta de los articulos reservados sin hacer modifica~¥
'Eién,axquna a la marca registrada que los distinga. “larte-
211, Fracc. VI) i

Tanto el caso de la imitacidn como el de la fal-
sif;cacxon de la.marca (no de los productos) pueden plantear
se entre dos marcas o seméjantes gue ‘estén regxstradus;, .es

:decir es posible que una marca registrada se imite ] falsi—
flque y que la imitada o falsificada a su vez sea objeto de

un registro pOSterlor.
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En cas50s como estos es 1dgico suponer que existe
por una parte error o inadvertencia del reyistrador que ins
cribe la marca que tratan de imitar o falsificar, y por -
otra parte dolo y mala f& del imitador o falsificador, que
dan por resultado una accién de nulidad del segundo regis-

tro (Art. 147, Fracc. VI L.I.M.)

Por uso ilegal de la marca se entiende, en pri-
mer lugar la circulacibén o comercio en forma dolosa con mer
cancias cuyas marcas hayan sido objeto de delitos de inva-
cidn, imitacidn o falsificacidn previstos en el Art. 211 de
la Ley de Invenciones y Marcas y en segundo lugar la fabri-
cacifén dolosa de marcas "que resulten falsificacidn o imita
cidén de otra marca legalmente registrada, para ser usadas

ilegalmente".

La accibén de competencia desleal en relacién con
el uso de marcas requiere que un competidor "por cualquier

medio trate de producir confusidn en los productos de otro".

DE LAS INFRACCIONES

La Ley de Invenciones y Marcas en sus articulos
210 incisos a) y b), fracciones 1I, III, V, VI, VIII, IX, ~
X'y XII y 211 fracciones IV, 'V, VI y VIII, hace una enumera
cidn de las infracciones administrativas y delitos que se -
pueden cometer en materia de uso de marcas, estableciendo -

al respecto lo sigquiente:
ART, 210.- Son infracciones administrativas:

a) Las violaciones a las disposiclones de . esta

Ley ¥ las que de ella deriven

b) - La realizacidn de actos relacionados con 1la

materia gue esta Ley requla, contrarios a . -
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los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que implique competen-

cia desleal.

De manera enunciativa se c¢onsideran infrac

ciones adminigtrativas las siguientes:

Usar una marca parecida engrado de confusidn
a otra registrada, si dicha confusidn ha sji
do declarada por la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, para amparar los mismos
o similares productos o servicios que los -

protegidos por la registrada.

Usar, sin consentimiento de su titular, una
marca registrada como elemento de un nombre
comercial o de una denominacidn social, siem
pre que dichos nombres estén relacionados -~
con establecimientos que operen con los pro

ductos o servicios protegidos por la marca.

Poner en venta o en circulacién productos u
ofrecer servicios indicando que estan prote
gidos por una marca registrada sin que 1o es
tén.  Cuando el registro haya quedado defini
tivamente anulado, revocado, cancelado, cadu
cado o extinguido, se incurrird en la infrac
cidén deépués de un ano de que haya causado -
estado la resolucién correspondiente o que -~

haya operado 1la caducidad, cancelacidén o ex-

- tincidn.

Hacer aparecer como de procedencia extranje

ra productos de fabricacidn nacional.



VIiI. Usar como marcas las denominaciones, signos
o siglas a que se vefieren las fracciones -~
vIl, VIII, IX, X, XI, XII, X1II, XVIIT y XIX

del articulo 91 de esta Ley.

IX. Usar, sin la autorizacidn correspondiente, -

una denominacidn de origen.

X. Intentar o lograr el propdsito de desacredi-
tar los productos , los servicios o el esta-

blecimiento de otro.

XII. Omitir las leyendas e indicaciones a que se

refiere este Ley.
ART. 211.- Son delitos:

IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una_
marca registrada para distinguir los mismos_
o similares productos © servicios que aque--

l1la proteja.

V. Ofrecer en venta o poner en circulacidn los_
productos a que se refieren las fracclones I, L
II y IV del presente articulo o aquellas a - . |
que se contrae la fraccién II del articule - ) .
210, no obstante la declaratoria de confusidn
que la misma prev&; o bien, productos prote- e
gidos por una marca'registrada, habiéndolos_
alterade, Lo previsto en la presente fraccidn
serd aplicable, en lo conducente, trati3ndose

de servicio.

VI, Ofrecer en venta 0 poner en circulacidn pro-
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ductos protegidos per una marca registrada,-
después de haber alterado, sustituide o su-

primido parcial o totalmente 8sta.

VIII. UYsar una marca parecida en grado de confusidn,
a otra registrada, después de que la sancidn
administrativa impuesta conforme a la frac=-
cidn II del articulo anterior, haya quedado

firme.

SANCIONES PENALES FIJADAS POR LA LEY

Las sanciones corporales y pecuniarias que fija
la Ley de Invenciones y Marcas para tutelar una marca regis-
trada son distintas y siempre estaran en relacidn con la gra

vedad de la lesidn que se cometa.

Al respecto los articulos 212, 213 vy del 225 al -

230 de la ley en cita, estipulan lo siguiente:

ART. 212.- Se impondrdn de dos a seis afios de pri
sidén y multa por el importe de cien a diez mil vecés el sala
rio minimo diario general del Distrito Federal, a guien come
ta cualquiera de los delitos que se sefalan en las fraccio-=-

nes I a VI del articulo anterior.

Se impondrd de dos a seis anos de prisidn, a --
quien cometa cualquiera de los delitos que se sefialan en las

fracciones VII a IX del articule anterior.

ART. 213.- La investigacidn previa ‘relacionada_
con los delitos a que se refiere el articule 211 la iniciard
el Ministerio P{iblico tan pronto como tenga conocimiento de
hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrd dic~

tar las medidas cautelares que-sstablezca la legislacidn de
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la materia, incluyendo las dispuestas por el Cddigo Federal
de Procedimientos Penales, pero para ol ajercicio de la - -
accién penal, se requerird la previa declaracidn de la fe-
cretaria de Comercio y Fomento Industrial en relacién cen -
la existencia de los hechos que pudieren resultar constitu-~

tivos del delito de que se trate.

Pichas declaraciones se formulardn desde el pun-
to de vista técnico, no prejuzgardn sobre las acciones civi
les o penales que procedan y se hardn del conocimiento de =~

la Procuraduria General de la Repiiblica.

ART. 225.- Las infracciones administrativas a -
esta Ley o demfs disposiciones derivadas de ella, ser@n san

cionadas con:

I.~- Multa hasta por el importe de diez mil veces
el salario minimo diario general del Distrito Federal. En -
caso de que persista la infraccidn podrén imponerse multas_
por cada dia que transcurra sin que se obedezca €l mandato

respectivo.
II.- Clausura temporal hasta por noventa dias.
I1I. Clausura definitiva
V.- Arrésto adminietrativo hasta por 36 horas.

-ART. 226.- Las sanciones serén impuestas con ba-
se en las actas levantadas por la autoridad al praétiéarse_
Qisitas de inspeccidn, o con base en las resoluciones deri-
vadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a

-una misma Ley; tomando en cuenta en uno y otro caso las =-=
pfuebas y alegatos del interesado, En todo caso las resolu

ciones que se emitan en materia de sanciones deberdn estar_
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fundadas y motivadas con arreglo a derecho y tomando en con
sideracién los criterios establecidos en el articulo 228 -~

del presente ordenamiento,

ART. 227.~ En los casos de reincidencia se du-
plicard la multa impuesta anteriormente, cin que Ssu monto -

‘~da del triple del midximo fijado en ¢} artfculo 225,

Se entiende por reincideucizs, para los efectos_
de esta Ley vy demids disposiclones de¢rivadas de ella, cada -
una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, =~
cometidas dentro de los dos afios siguientes a la fecha del
acta en que se hizo constar la infraccidén precedente, siem-

pre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

ART. 228,- "Las clausuras y arrestos administra-
tives podrén imponerse, ademds de la multa o sin que Bsta -
se haya impuesto, independientemente de las penas corpora--
les que la autoridad competente determine tratindose de de-~

litos, y del pago de dahos y perjuicios que corresponda.

ART. 229.- Para la determinacidn de ias saciones

deberdn tenerse en cuenta:

I.- El cardcter intencional de la accién u omi

sién. constitutiva de la infraccidn.
II.- Las condiciones econdmicas del infractor.
III.. La gravedad gue la infraccién implique en -~
'relacion con el comercio de productos o la p:estacion de FJ
.servicics, asi como el perjuicio ocasionado.a los directa--

mente :afectados.

" ART. 230.- Las sanciones establecldas en.esta =~
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Ley y demds dispc tones derivadas de nlla, se impondrdn -
sin perjuicio de las penas qgue corresponda a los delitos en
que incurran los infractores y de la indemnizacién por da-

fios y perjuicios a los afectados.

DECLARACION ADMINISTRATIVA - REQUISITOS PARA EL EJERCICIO ~

DE LA ACCION PENAL

El reguisito preliminar para ejercitar cualquier
accidn penal es la declaracién administrativa de la Secreta
ria de Comercio y Fomento Industrial con respecto a la fal-
sificaciédn, imitacidn, uso ilegal o confusidn entre dos o ~

mis marcas (Art., 213 L.I.M.)

La declaracidn administrativa puede solicitarse
directamente por el interesado o iniciarse de oficio por la
propia Secretaria de Comercio y Fomento Industrial ¢ inclu-
sive requerirse por el Ministerio Piblico Federal {en caso_

de tener algiin interds la federacifn)

El procedimiento administrativo al que la decla-~
racidn estd sujeta es similar al de un procedimiento jurig-
diccional.- Se inicia con un escrito que podrd suscribirse
por el interesado o por su mandatario, en este ltimo caso
la personalidad podrd acreditarse con carta poder firmada -
por el mandante y dos testigos, sin que 5e requiera legali-
zacidn, afin cuando la misma se haya otorgado en el extranje
ro.,~ Tratandose de personas morales se debera acroditar su
existencia y las facultades del apoderade, conforme a lo 3
tablecido en la legislicidn civil o mercantil aplicable, o
en los tratados interracionales de que México sea parte ---
(Art. 189 L.I.M.); la solicitud serd dirigida a la Secreta~
ria de Comercio y Fomento Industrial, redactada en idioma -~
espafiol y deberd presentarse por triplicado o en el niimero_
de tantos que sefalen los instructives respectivos (Art. -

190 L.I.M.}; tratandose de extranjeros que al formular su -
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solicitud se encuentren en el pais, deberdn acreditar su le
gal estancia en el mismo.~- Cuando no residen permanentemen-
te en el deberfin sefalar domicilio para oir notificaciones_
en el mismo y designar apoderade o personas autorizadas (Art.

191 L.I.M.); a la solicitud se deberdn acompafiar los docu

n
tos y constancias en quec se funde la promocidn y 51 no se -
satisface tal reguisito, se¢ concederd al solicitante un pla
20 no menor de 8 ni mayor de 15 dias hébiles para que de -
cumplimiento, y de no cumplir en el término concedido se =~
tendrd por abandonada la gestifn, siendo aplicable supleto-
riamente en el procedimiento el Cédigo Federal de Procedi--
mientos Civiles (Art. 193 L.I.M.); satisfechos los requisitos -
anteriores se correra traslado a la contra parte confirien-
dole un plazo no menor de 15 ni mayor dec 30 dias habiles, -
para que se entere de documentos y constancias en que se -
funda la accidn y manifieste lo que a su derecho convenga,-
El traslado se hard cn el domicilio gue tenga sefialado enel
expediente, conforme al articulo 192 de la Ley de Invencio-
nes y Marcas o, ¢n su defecto, en el que designe el promo--
vente.- La Secretaria podrd alleg.irse toudos los clementos -
que considere necesarios para cerciorarse de la exactitud -
de cualquier dato y, en su cas0, requerir la comprobacidn -
correspondiente (Art. 194 L.I.M.); cuandoel titular de algiin -
derecho conferido enla Ley hubiere cambiado de domicilio sin
dar aviso a la Secretaria, para que conste en el expediente
respectivo, la notificacién se hard a costa de gquien inten-
te alguna accidn contra dicho titular, por medio de publicg
cidn en el Diario Oficial de la Federacidn y en uno de 1los
piarios de mayor circulacidn en la Repiiblica, por una sola
vez, de un extracto de la promocidn sefalandose en la misma
publicacidn el plazo concedido al titular para que manifies
te lo que a sus intereses convenga (Arc. 195 L.I.M.}; cuan-
do la Secretaria inicie de oficio el procedimiento para dic

tar alguna de las declaraciones administrativas previstas -
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en la ley, la norificacidn al presunto afectado se hari en -
términos del artitulo 194 o de ignorarse su domicilio en 1la
forma mencionada en el numeral 195, indicando suscintamente_
los motives y fundamentos legales de la accidn y concediéndg
le un plazo no menor de 15 ui mayor de 30 dias hibiles, para
los fines previstos en el articulo 194 (Art. 146 L.I.H.); -~
transcurrido el término para formular objecicnes, previo es-
tudio de los antecedentes relativos, y en su caso, desahoga-
das las pruebas se dictarid la resclucidn administrativa que_
proceda la que se notificara a los interesados. De ignorar-~
se el domicilio, la notificacidn se hard en los términos es-
tablecidos en el articule 195 (Art., 197 L.I.M.}): la extincidh
de derechos © la caducidad ‘que operen como consecuencia de -
determinada omisidn o por el sdlo transcurso del tiempo, no
requeriran de declaracidn expresa por parte de la Secretaria
Tan pronto se de la causa de extincidn o caducidad se hard -
la anotacifn en el cxpediente respectivo y se ordenard la pu
blicacidn en la Gaceta de Invenciones y Marcas (art., 198 -~ ~
L.I.M.}); los expedientes de patente y registros en vigor, y
los nombres comerciales publicados, estarin siempre abiertos
para todo tipo de consultas y promociones, no asi los expe~~
dientes en trédmite los gue unicamente podran ser consultados
por los solicitantes o sus apoderados, o persona autorizada_
por el mismo, debiendo el personal oficial qgue intervenga en
los diversos trémites guardar absoluta reserva respecto del
contenido de los expedientes en tramite, salvo cuando la in
formacidén sea de cardcter oficial o por mandato judicial - -
{Art. 199 y 200 L.I.M.).

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Los afectadouy por las sanciones administrativas_
ihpuestas con fundamento en la Ley de Invenciones y Marcas y
demds disposiciones derivadas de ella podradn recurrirlas. en
revisidn por escrito ante la Secretaria de Comercioc y Foman~-
to Industrial dentro del término de 15 dias hibiles siguien~

tes a la fecha de notificacidn de la resolucidn respectiva -
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(Art. 231); en el recursc podrdn ofrecer toda clase de prue

bas slempre que tengan rclacidn con los hechos que constitu
yan la motivacidn de la resolucidn recurrida excepto la con
fesional y la testimonial, Al interponcrse el recursoc debe
ran ofrecer las pruebas correspondientes y acompaharse las
documentales. 51 se ofrecen pruebas dque ameriten desahogo
se concederd al interesado un plazo no menor de 8 ni mayor _
de 30 dias habiles, para tal efecto. Quedard a cargo del -
recurrente la presentaciénde dictamenes y documentos ya -
que de no presentarlos dentro del término concedido la prue
ba correspondiente no se tendrd en cuenta al emitir la reso
lucidn respectiva (Arts. 232 y 233); la Secretaria dictari_
la resolucién que proceda dentro de los 30 dias hibiles si
guientes a la fecha de recepcidn o a aquella en que se haya
desahogado las pruebas que asi lo ameriten (Art. 234); el -
recurso se tendrada por no interpuesto cuando se presente fue
ra del término de ley o si no se presenta la documentacidn

relativa a la personalidad de quien 1o suscribe o si la mig
ma no se acredita legalmente, de igual manera se tendrd por
no interpuesto cuando el mismo no aparezca suscrito, amenos
que se firme antes del vencimiento del t&rmino para interpo
nerlo {(Art. 235); si las resoluciones no son recurridas den--
tro del término de ley tendrdn el caricter de definitivas,_
teniendo el mismo cardcter las dictadas al resolverse el re
curso (Art. 236); la interposicién del recurso suspenderd -
la ejecucidn de la resolucidn impugnada en lo que toca al
. pago de multas, siempre que se garantice su importe en los
‘térmiros del Cédigo - -Fiscal de la Federacidn ante la oficina
exactora correspondiente. La suspehsién respecte a otras -°
iesoluciones s6lo se otorgard si concurren los siguientes -
‘requisitos: Que la solicite el recurrente.-.Que el recurso
sea procedente.- Que no traiga consigo la consumacibén o -~
continuacidn de actos u omisiones que impliquen inobservan-

cia o contravencibén a lo dispuesto en la ley y demds dis
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posiciones derivadas de ella,- Que no se ocasionen dafies y
perjuiciovs a terceros a menos que se garanticen estos  para
el caso de no obtenerse resolucidn favorable.- Trarandose -
de resoluciones que concedan licencias cbligatorias el re-
currente debera garantizar los dafios y perjuicios que pue-
dan causarse al tercero porijudicado.- Cualquier ejecucidn
de la resolucidn recurrida gue produzca dafios o perjuicios

de dificil reparacidn (Art. 237).

Finalmente el pirrafo segqundo del articulo 233 -
de la ley en cita, estipula que en lo no previsto en el ca
pftulo IV del titulo décimo de la misma, serd aplicable su
pletoriamente, en relacidn con el ofrecimiento, recepcidén y
desahogo de pruebas el COdigo Federal de Procedimientos  Ci

viles.

EFECTOS DE LA DECLARACION ADMINISTRATIVA

La declaracifn final hecha por la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, de la existencia o inexisten
cia de las violaciones comprendidas em el articulo 211-de -
la Ley de Invenciones y Marcas es de naturaleza meramente
declarativa y este caso da lugar al ejerciclo de ia accidén
penal que corresponda por parte del Ministerio P@blico Fede
ral (Arxt. 213 L.I.H.)

No es posible aceptar que la resolucidn adminis
trativa de la Secretaria de Comexcio y Fomento Industrial -
tenga naturaleza jurisdiccional, va gue ello seria contrario
a nuestro régimen constitucional de divisibn de poderes .y -
por -otra parte privaria a los interesados de ' 1as garantfas
que otorgan los Arts: 13, 14, 16 y 21 de nuestra Carta Mag-
na. Este principio estd reconocido en la parte conducente
del articulo 213 de la Ley de Invenciones y Marcas que esti
‘pula que 1a declaracidn administrativa se harid desde un pun
to de vista técnico y no prejuzgari sobre acciones civiles_

o penales en caso de que puedan ejercitarse.
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Consecuencias de este principio y de dicho articg

lo 213 son las siquientes:

ta.- Que la declaracidn de la existencia o inexis
tencia de la falsificacibn, imitacidn, etc. de upa marca no
vincula al juzgador, quien deberd examinar en el procedimien
to respectivo, las pruebas aportadas y los presupuestos de =~
la accibén delictuosa que se intente, a fin de condenar o -~ =

*
absolver al procesado.

2a. Que el ejercicio de la accidn penal, y de -
las acciones que de ella se deriven (Arts. 213 y 214 1n.I.M.,)
no estd condicionado a que la declaracién de la Secretaria -
de Comercio y Fomento Industrial sea de cardcter afirmativo_
sino meramente a que la autoridad administrativa ponga en na
nifiesto su punto de vista técnico, de si existe o no .viola-

cién en el asunto gue se analiza,

3a. En caso de aceptar lo contario siqnificaria_
que una declaracién negativa de imitacidn, invasidn, falsifi
caéién, us; ilegalio confusidn hecha por algiin 8rgano admi--
nistrativo, para la que ademds no cabria el recurso de revi-
sidén (Art. 231 L.I.M.), tendrfa un efeéto de sentencia abso-
lutoria respecto a un-delito sin que el ejercicio de la ac--.
cién criminal relativa correspondiera al Ministerio Pﬁbli;o{
si n6 a una autoridad administratival TBdé esto obvio, es -
. ‘totalmente inaceptable (44).

La Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo no
Sdmite estaAinEerpretacién que a nuestro Jjuicio es.-la ﬁnica_
‘congruente con nuestros principios constitucionales. £n algu
nas ejecutorias se ha afirmado que las acciones persecutor -

rias estén subordinadas a la declaracidn que ‘haga la Direc-~-

(44) - Constitucidn Politica de los Estados Unidos = Mexicanos
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¢idn Genmral de Invenciones, Marcas y bDesarrollo Tecnolégico
"del uso ilegal de la marca afectada“, en otras se concreta
a reiterar que la declaracidn administrativa no prejuzga 50
bre acciones civiles o pensales, o bien ha declarado la in--
constitucionalidad del procedimiento administrativo, ya due
8ste no ofrece la posibilidad de defensa, ni otorga la garan
tia de audiencia.

Por tanto debemos reconocer que los efectos de
la declaracidédn administrativa en cuanto a las acciones pena
les son superfluos y pobres, ya gque finicamente se concretan
a establecer una opinidn técnica, la cual, cualquiera qgue -
sea su. tenor bonstituye un requisito previo y necesario para
el ejercicio de acciones penales. Este filtimo efecto cuya -
validez es también discutible permite comprender ejecutorias
reiteradas por la Supredma Corte, las que de otra manera se-~
rian inicuas, ya que el criterioc del brgano administrativo -
para reconocer o negar la semajanza de dos marcas, no €5 re-~

visable en amparo, a menos de ser claramente arbitrarioc o in

justo, porque la Suprema Corte de Justicla no tiene capaci-~"

dad legal para hacer un examen compérativo de dos marcas y -~

decidir si entre ellas'existe semejanza®
- ACCIONES CIVILES

La Ley de .Invenciones y Marcas ademis de .la ~
accibn de nulidad del registrxo de una marca, que puede ser -
intentada péi el titular de otra con mayor derecho al regis-
tro © que fuéd registrada con antefioridad (Aité;'147'y'151),

también concede al duefio de una marca el derecho de acudir-a

‘un juicio civil en los casos en que ‘de cualquier manera con~

gidere afectados suys derechosg sobre el signo distintive por

parte de terceros (Art. 214y .

Generalmente son tres accipnes civiles que .se ~

-(estudian'en los casos de uso ilegal de una marca regisc#ada:

s
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La accidn inhibjtoria, la de dafios y perjuicios y la des—-
truccidn de marca.

La accidn inhibitoria que es en la que se soli
cita al Juez Civil una sentencia de condena que prohiba al
usuario ilegal el empleo futuro de la marca materia de liti
gio, respecto a productos iguales o semejantes a los que -

han sido reservados por el titular de la marca registrada.

La accidn de indemnizacidn que es una accién -
patrimonial, la cual busca la obtencidn de reparacién de los
danos y perjuicios sufridos por el actor como consecuencia_

del proceder ilicito del demandado.

La accidn de destruccidn de la marca, como su
nombre lo indica es aquella en que Be solicita al Juez,‘emi

ta una resolucidn ordenando la destruccidn de la Marca ilegal.

Ninguna de estas acciones civiles estd supedi-
tada a la declaracidn administrativa de la Secretaria de Co
mercio y Fomento Industrial, ni a la intervencidn de esta -
dependencia o del Ministerio Pilblico en concepto de partes
directamente interesadas. El juicio o juicios respectivos
que se trimitan mediante los procedimientos establecidos en
los Cddigos de Procedimientos Civiles locales si las contro
versias sblo afectan intereses particulares y en el C&digo
Federal de Procedimientos Civiles, si en dicha controversia

estuviere interesada la Federacidn (Arts. 214 .y 215 L.I.M:)

Igualmente de dichas acciones civiles conocen_
los tribunales federales si los intereses afectados no son
intereses particulares exclusivamente, porque em tal caso -
también podrian conocer, a eleccién del actor, los tribuna=~

les correspondientes del orden comiin (Art. 215 L.I.M.)

CLASIFICACION OFICIAL DE ARTICULQOS O PRODUCTOS Y SERVICIOS

En nuestra legislacidn el artfculo 56 del Re-
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plia clasificacidn de los articulos o productos y serviclios
que protegerd la marca, estipulando al respecto lo siquien=-

te:

ART. 56.- En la solicitud de registro de la -
marca, asf como en la descripcidén deberdn especificarse los
.articulos, productos o servicios que protegerd de acuerdo_

con la sigulente clasificacidn:

ARTICULOS © PRODUCTOS Y SERVICIOS

1.- Materias primas o parcialmente preparadas.
2.- ‘Receptaculos

3.- - Petacas, maletas, guarniciones, monturas,

carpetas y carteras de bolsillo.

4.~ Abrasivos, raspantes y materiales para -~
pulir.

5.- . Pegamento

6.~ Productos quimicos con exclusidn de medi

cinas, preparaciones farmacéuticas, cosmé

ticos y productos de perfumeria.
7.~ Cordeleria y cables no metdlicos.

8.~ Articulos para fumadores (excluyendo . pro
~ductos. del tabaco)

9.~ Cerillos, explosivos, armas de fuego, pro
yectiles y equipo.relacicnado _con esta =
clase. i :

'10.~ Abonos 'y fertilizantes.
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25.-

26.~

27.~

28.-

Tintas y objetcs entintadores.
Materlales de construccidn.
Ferreteria, plomeria y conexiones para vapor

Metales y piezas metdlicas, vaciadas o forja

das.

Aceites y grasas no alimenticios,

Pinturas y materiales para pintores.
Productos del Tabaco.

Aninales vivos y sus alimentos

Vehiculos (exceptuando sus motores)
Lindleos ¥y telas enceradas,

Aparatos eléctricos, m8quinas y sus partas,
Juegos, juguetes y articulos de deportes.

Cuchilleria, m3quinas o aparatos, herramien

tas y sus partes.
Aparatos y mdguinas para lavar.
Cerraduras y cajas fuertes.

Aparatos cientificos y de medicidn, nduti--
cos, geodésicos, fotogrdficos, cinematogra-
ficos, Gpticos, de pesar, de medir, de bali
zamiento, de control de salvamento y de en~

sefanza y papel y peliculas sensibilizadas.

Relojes de todas clases.

Joyeria y vajillas de metal fino.
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3t~

32.-

34.-

35.-

37.~

38.-

40.-
41.-
42.-~

43.~

45.-

46, ~

76.
Escobas, cepillos, sacudidores vy motas,
Loza, trastos de cerimica y porcelana.
Filtros y refrigeradores.
Muebles y tapiceria.
vidrios y cristaleria,

Aparatos de calefaccién, alumbrado y venti-

lacidn (excluyendo los eléctricos)

Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas

no metdlicas.

Instrumentos musicales Y sus partes.
papel y artficulos de escritorio.
Impresiones y publicaciones.

Vestuario (excluyendo calzado)

Articulos de fantasia, avios y merceria.
Bastones, sombrillas y paraguas.

Tejidos de punto, malla y telas.

Hilos y estambres.

Instrumentos y aparatos quirlirgicos, médi~-

cos, odontoldgicos y veterinarios. ER

"Bebidas sin alcohol.

Alimentos y sus ingredientes.

Vinos.de mesa.
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49.-

$0.~

51.-

52.-

53.-

54.,~

55.~

56.-

57.~

59.-

77.

Extractos de malta y bebidas poco alcoholi-

cas,

Licores alcoh8licos.

Jabones y detergentes no medicinales.
Medicinas y preparaciones farmacéuticas.
Cosméticos y praductos de perfumeria.
Tada clase de calzado.

apbsitos, vendas, gasas y algoddn.
Articulos no clasificados

Sexrvicios prestados cuya finalidad principal
sea la ayuda en la administracifn y/o explo
tacidn de una empresa éomercial o industrial
Se comprende al asesoramiento prestado por_
profesionales y excluyen los servicios médi

cos.

Seryicios de comuncacidn al piblico por to-

dos los medios de difusidn, asf como lo¢ de

" comunicacidn entre personas por medio de -

mensajes, en forma visual y los servieilos -
de publicidad incluyendo los de promocidn -
de productos © servicios al través de catl-
logos; visitas domiciliarias, demostracio--
nes o en cualguier forma que motive al pl--

blico ai conocimiento de los mismos.

servicios prestaddos en asuntos financieros_
bancariog 'y otras instituciones de crédito,”

asi como en relacidn con toda clase de con-

tratos de seqguros.
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61.-

62.-

63.-
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Servicios prestados por obras de ronstruc-
~ién comprendido el alquiler de herramien-
ta, equipo o maguinaria para tal fin y se
excluyen los servicios prestados por profe

sionales.

Servicios prestados para la reparacidn y -
mantenimiento de toda clase de maguinaria_

y equipo.

Servicios prestados para el transporte de
personas o mercancias de un lugar a otro -
por cualquier medio iddneo, los servicios_
conexos {empaque Yy entrega Y wmercancias),-
asi como lo relativo a almacenaje o dep&si

to de mercancias,

Servicios prestados por medio de la trans~-
formacién de sustancias o articulos en nue
vos productos o articulos semielaborados,-
en relacidn con la industria quimica, eléc
trica, electrdnica, del vestuario, textil,
mecdnica y otras. Debe limitarse el regis
tro al &rea industrial con la cual estin -
relacionados los servicios de transforma--
cibn.

a) Quimicg

“b) Eléctrica 'y eléctrdnica

c) Del vestuario y textil
d) Mecanica

Los servicios relacionados con la difusidn_

de conocimientos y cultura.

Los servicios prestados para el desarrollo
de entretenimiento, deportes, diversidn o -

recreo de los individuos.
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65,~ Servicins de agencias de viajes,

66.- Servicios prestados por el alojamiento, alo
jamiento y comida, por hoteles, pensiones y
campamentos turisticos. Se comprenden los
servicios prestados para procurar alimentos
y bebldas preparadas para el consumo por me
dio de restaurantes, centros nocturnos, can

tinas y bares,

67.- Serviclos prestados para satisfacer necesi-
dades individuales, tales como salones de -~

belleza, peluquerfa, estética personal.

68.- Servicios de alquiler de toda clase de bie-
nes, muebles o inmuebles no considerados en

alguna clase anterior.
69.~ Servicios médicos y de diagndsticos.
70.~ Servicios funerarios y de crematorios

71.~ Servicios de limpieza de vestuario .y en ge
neral toda clase de textiles.

72.- Servicios de limpieza y mantenimiento de in
muebles.

73.~ Servicios de fumigacidn y fertiiizaci&n,- -

" agricola, asi como el exterminio de plagas,

74.~ Servicio de revelado de pelicula y papel, =
amplificaciones y en general servicios foto

gréficos.

75.~ Servicios no comprendides en ninguna de las

clases anteriores.
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La aplicacidn de la anterior clasificacidn ser
complementada con el catdlogo de hienes y servicios que se
publicarid en la Gaceta de Invenciones y Marcas, el cual po
drd ser modificado a juicio de la Secretarfa para adecuar-~
lo a los requerimientos nacionales e internacionales de in

formacidén en esta materia,

TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS

El artfculo 66 de la Ley Federal de Derechos y
sus reformas y adiciones al 31 de diciembre de 1988, esti-
pula que por la solicitud, expedicidn, registro y vigencia
de marcas a que se refiere la legislacidn en materia de in
venciones y marcas, se pagard el derecho por invenciones y

marcas conforme a las siguientes cuotas:

I.,- Por el estudio de solicitudes de una marca
para aplicarse:

A un solo producto o servicilo de una
clage cualquiera ....c.coeienvaonanas $ 24,000.00
De dos a diez productos o servicios

de una sola clase (.vevieviioarrnann $ . 47,500.00

A mds de diez productos o servicios
o-para todos los productos o servi-

cios de una sola clase ....veevsnns $ 95,500.00

a) Por el reconccimiento de cada -

derecho ‘de prioridad .......... $ 71,500.00

b} Por la comprobacidn de uso efegc

tivo de 1a MATCA cuivrivionnnans s 47:500;00



i
i
i
b

€)

4)

e)

11,

IIzt,

a)

b)

Por la comprobacidén de uso en -
una sola clase diferente a aque-
lla en la cual se tuvo por com-

probado el uso efective ........

Por la renovacibn si se efectia
previa comprobacién del uso de

la marca en su clase ..........

Por la renovacidn si se efectiia
previa comprobacifn del uso de

la marca en otra clase ........

Por la revisifn de cada raposi
cién de documentacifn o compleg
mentacidén de informacibn faltan
te y por cada solicitud de pré-

FLOGA v eeivaasvoarnnsassoansasse

Por el registro y expedicidn -

del titulo en caso de:
Nueva soliciﬁud
Una marca gue haya caducadd, ex

tinguido o cancelado voluntaria

mente.y sea solicitada por su -

'titular dencro del ana- 1nmedia

to posterior a la fecha de cadu

‘‘cidad, extincidn o cancelacién
_voluntaria Y 6e aplique de uno’

"a nueve productos o servicios -

de-una'misma clase:

81.

$ 95,500.00
$ 47,500.00

$ 85,500.00

$ 12,000.00

§. 47,500.00

$1'058,000500




c)

1Iv.

Una marca «ue haya caducado, ex=
tinguido o cancelado wvoluntaria
mente y sea solicitada por el ti
tular dentro del aho inmediato =~
posterior a la fecha de caduci-~
dad, extincibn o cancelacibn vo
luntaria y se aplique a diez o -~
mds productos o servicios de una
misma clase, o bien, a toda una
[ 3 8
Por el registro de la fusidn de
titulares o de la transmisidn de
los derschos que confiera una =~
marca o que puedan derivarse de
una solicitud en trémite; por el
registro de usuario autorizado -
o de modificacidén de contrato de
autorizacidn de uso, por el cam
bio de nombre del solicitante o
del titular de una marca, por ca

da uno de los actos enunclados:

=]

e

$ 1'591,000.00

$ 24,0000.00

cuando se soliclte el registro de la transmisién

de una marca de la que haya habldo transmisiones anteriores_

no registradas, ademds de los derechos correspondientes. a la

~@ltima transmisidn, se pagardn los correspondientes a trans-

misiones anteriores que se hubieran llevado a cabo.

Por la renovacibn del registro de una marca, so-

licitada dentro del plazo ' de gracia que conceda la legisla--

cidn en materia de invenciones y marcas,. se pagardn los re-~
cargos. correspondientes.
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CAPITULO TERCERO
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4,- Formacidn del Nombre de Sociedades y
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7.~ El Nombre Comercial como Firma
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otros Nombres ldénticos o Semejantes

11.-. Transmisidén del Nombre Comercial
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15.- . Acciones Civiles

16.~- El Noﬁb:e,Comercial y Otros Signos
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CAPITULO TERCERO

EL NOMBRE Y LOS AVISOS8 COMERCIALES

CONCEPTO GENERAL

En derecho por nombre comercial se entiende la razdn social y-
la denominacién de empresarios colectivos, como signo distintivo de nego-
ciaciones mercantiles. En otras palabras en el derecho mexicano al empre
sario colectivo o sociedad se le atribuye un nomtre comercial, razén so--
cial o denominacibn, el cual no puede aplicarse con respecto a la persona
del empresario, individuo quien tiene su nombre civil nombre y apellido;
de igual forma las negociaciones organizadas por unos u otros empresarios
se distinguen por su nombre comercial, el cual generalmente coincide con
la denominacidn o 1azén sozial del empresario colectivo y en ocasiones --
con el nombre civil del empresaric individual, aungue en ambos Casos pue-

de el nombre comercial ser diferente. (45)

Cuando el nombre comercial se atribuye a sociedades, es un nom
bre personal o subjetivo, y en cambio cuando se usa para designar empre--

sas o negociaciones, es un nombre objetivo.

La Ley de Invenciones y Marcas protege el nombre comercial y -
el derecho a su uso exclusivo dentro de una zona geogrdfica que abarque a
la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comer-
cial a que se aplique, tomando en cuenta la difusién del nombre y la posi
bilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores.-
Para que opere dicha proteccién no se requiere ningfin depdsito o registre
{Art. 179 L.I.M.}

NOMBRE CIVIL Y NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA FISICA

Con referencia a la persona fisica el nombre comercial debe --

{45) Joaquin Podriguez Rodriguez, Obt. Cit, pdg. 420



distinguirse del nombre civil del empresario, Este es el que le corres-
ponde en su calidad de persona y aquél se refiere a su empresa .y sirve -
para indicar su fundacidn, o sea la del empresario o titular de la nego-
ciacidn cuya finalidad es el ejercicio de una actividad comercial o mer-
cantil.

El civil se aplica a la persona cuando nace y siempre se for-
ma con un nombre propio y apellidos; el comercial se crea en cualquier -
tiempo siempre en relacidn con una actividad mercantil que pretende lle-~

varse a cabo,

El nombre comercial puede formarse libremente ya sea reprodu-
ciendo el nombre civil, modificindolo con adiciones o supresiones, o =--
creando uno distinto con menciones de fantasfa, indicaciones objetivas
de la: finalidad de la empresa, o también con nombres propios inventados

Q reales dentro de las limitaciones que sefiala la ley (Art. 91 L.I.M.).

Tantc el nombre civil como cl comercial conceden a su titular
un derecho llamado de personalidad (46) que es evidente en el uso exclu-
sivo del nombre y que al mismo tiempo sirve para diferenciar al sujeto y
consecuentemente ev;ta confusiones entre dos o mis personas y se atribu-
ye como deber y como obligacién; el civil para individualizar a las per-
sonas fisicas y someterlas a una serie de deberes (empadronamiento, ser-
vicio militar, pago de impuestos, indicacifn. de domicilio, nacionalidad,
etc) y el comercial para-diferenciar las empresas a efecto de protéger——
las y proteger a la clientela evitando la concurrencia desleal del nom--

bre comercial.

A diferencia del civil el comercial tiene contenido patrimo--
nial ya que puede ser objeto de transacciones y valorizarse como elemen-

to de la hacienda a que pertenezca .

(46} Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pig. 250



No obstante el nombre comercial no constituye un derecho principal sino-
secundario de la empresa,con esto no queremos decir que el nombre no pueda
ser objeto de negocios juridices, que no pueda transmitirse o enajenarse
per su titular independientemente de la hacienda; por el contrario la -=-
enajenaci6n de la hacienda puede llevarse a cabo y reservarse el titular
la del nombre comercial para utilizarle en una nueva empresa que organi-

ce posteriormente.

El cardcter accesorio del nombre comercial sélo implica que -
estd ligado a una empresa y por tanto si se transfiere aisladamente serd
con el fin de que forme parte de una nueva hacienda para que califique o
denomine a la nueva empresa. El nombre civil por el contrario es intras,
misible e inalienable y se extingue con la persona que lo lleva, es de--
cir cesa con la muerte por el mismo cardcter personal e instransferible
que lo distingue del comercial, ya que &ste no se extingue con la muerte
o liquidacién del empresario, pues puede transmitirse incluso por heren-

cia y subsiste con la hacienda de la que forma parte.

Por Gltimo tanto el nombre civil como el comercial cumplen -=
una funcidn individualizadora; en el primer caso en beneficio exclusivo
del titular y el prestigio que le corresponda, en el segundo actiia en be
neficio tanto del empresario como de la negociacidn respectiva y en con-

secuencia en beneficio del pliblico consumidor..

En igual forma le concede una propiedad intelectual y protege
ai empresario de imitaciones e invasiones de la negociacién, evitando -—-
confusiones con otras, todo esto en provecho del piiblice consumidor én -
cuanto a que evita que los clientes sufran perjuicios al acudir a otra ~

empresa de igual nombre que pudiera ofrecerles las mismas prerrogativas.

EL NOMBRE COMERCIAL DE LAS SOCIEDADES

Por lo que respecta a las sociedades, el nombre comercial (ra

26n social o denominacidn) constituye un elemento escencial y obligato--
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rio, segin disposiciones contenidas en los artfculos 6! Frac-
cidn 11I y 87"de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dis
posiciones que se explican por ser el nombre un elemento de -
identificacidn e individualizacién y por tanto insustituible

si la sociedad se ha constituido en forma regular ya que éste
debe constar (art 6°)en la escritura constitutiva; asimismo -
si la sociedad es irregular y no habiendo cumplido algunas de
las formalidades de la Ley en cita, el nombre ser8 por tanto

elemento esencial que dar8 a conocer a terceros la sociedad.

A diferencia del nombre civil, el comercial en las
sociedades se adquiere con anterioridad al nacimiento de la -
personalidad juridica, pues antes incluso de constituirse la
sociedad, se exige el uso del nombre (scciedades irregulares)
© la mencidn del gue vaya a usarse en la escritura constituti

va de las sociedades regulares.

FORMACION DEL' NOMBRE DE SOCIEDADES Y SUS REGLAS

Las reglas para la formacién del nombre de las. so~-
ciedades varfan de acuerdo con el tipo y naturaleza de éstas.
En: las llamadas sociedades personales, como la colectiva y la
en comandita simple, se exige como nombre Fomefc;glrunarfagﬁqr
s;cial {arts. 25 y- 51 L.G.S.M{); para las -sociedades de capi~
tales, como la andnima, se requiere la denominacién (ért.787
L.G.S.M.); Las Sociedades de responsabilidad limitada y. en -
comandita por acciones como. tipos intermedios,~pﬁed§n oéten—-
tarse, indiferentemente con una razén social'o con una 'denomi.

,nacidn (arts. 59y 210 L.G.S.M.).
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rio, segiin disposiciones contenidas en los articulos 6?2 Frac-
cién III y 8°de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dis
posiciones que se explican por ser el nombre un elemento de -
identificacidn e individualizacién y por tanto insustituible

si la sociedad se ha constituido en forma regular ya que éste
debe constar (art 6°)en la escritura constitutiva; asimismo -
si la sociedad es irreqular y no habiendo cumplido algunas de
las formalidades de la Ley en cita, el nombre serd por tanto

elemento esencial que dard a conocer a terceros la sociedad.

A diferencia del nombre civil, el comercial en las
sociedades se adquiere con anterioridad al nacimiento de la -
personalidad juridica, pues antes incluso de constituirse la
sociedad, se exige el uso del nombre (sociedades irregulares)
o la mencidén del gque vaya a usarse en la escritura constituti

va.de las sociedades regulares.

FORMACION DEL' NOMBRE DE SOCIEDADES Y SUS REGLAS

Las reglas para la formacifn del nombre de las so~-
"ciedades varfan de acuerdo con el tipo y naturaleza de &stas.
En las llamadas sociedades personales, como la. colectiva y la
en comandita simple, se exige como nombre comercial unarrazépr
gééial;(arts. 25 y 51 L.G.S.M.); para las sociedades de capi-
tales, como la andnima, se requiere la denominacién {art. 87
'L.G.S.M.). Las Sociedades de responsabilidad limitada 'y én -
comandita por acciones como tipos intermedios, pueden osten--
‘tarse, indiferentemente con una razén social o .con una denomi'

nacidn ‘(arts. 5% y 210 L.G.S.M.).
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La razbn social debe integrarse con el nombre ci-
vil del socio o socios que formen la sociedad y sirve de -
indicacidn a terceros de dicha responsabilidad personal., -
El artfculo 27 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
permite que no se incluyan en la razbn social todos los --
nombres de los socios, en éuyo caso exige que al nombre de
los que figuran se aiada una expresidn que denote la pre--

sencia de otros socios, ("y compaifa")

Sanciona igqualmente a terceros y a los socios que
permitan la inclusién de sus nombres civiles en la razdn -
sociaP-de 1la compafifa von la extensién de su responsabili-
dad en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada (arts. 28
Y 53 L.G,.S.M.} en ios mismos términos que los socios colec

tivos (art. 26).

La denominacidn de las sociedades de capitales de
be formarse con una referencia objetiva a la finalidad de
la compafifa, o con un noere de fantasfa, pero sin incluir
el nombre civil de ninguno de los socios, Nuestra legisla-
cién no prohibe expresamente dicha inclusidn sino que solo
dispone que "la denominacidn se--formari libremente (art. =
88 L.G.S.M.) en la préctica existen muchas sociedades and-
nimas en cuya denominacién se incluyen nombres propios, ge
neralmente el de los fundadores o socios mayoritarios.

Las mismas reglas se aplican a las sociedades de
responsabilidad limitada, siendo ésta constituida al ampa-
ro de una razbn social o una denominacién., La ley exige -
que toda clase de sociedades cuya naturaleza permita pre -
sencia de socios con responsabilidad limitada se anuncie -

. con la mencidn del tipo de sociedad que se trate, o su --=
abreviatura agregada al nombre que se elija {arts, 52, 59,

88 y 210 L.G.5.M.). La razdn de esta norma tiene como fina

B ~,
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lidad el evitar confusiones ya que al leerse en una razdn

social no seguida de la indicacibn: sociedad en comandita

{simple o por accienes), sociedad de responsabilidad limi-
tada o sociedad andnima, ldgicamente se piensa gue estamos
frente a una sociedad colectiva en la que todos los socios
responden ilimitadamente, De aqui se desprende gue la omi-
sidén en la razdn social o en la denominacidn del tipo de -
sociedad de que se trate, trae como consecuencia la respon
sabilidad personal de todos los socios, como si se tratara

de una colectiva. -

Por tratarse de un signo distintivo del empresa
rio, el nombre comercial que se asignare a determinada so-~
ciedad debe ser distinto al que haya sido elegido por cual
quiera otra, del mismo o diferente tipo. Expresamente en
la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece esta
exigencia respecto a la sociedad andénima {(art.88). La cos-
tumbre la ha hecho extensiva a las otras y en la préctica
se aplica a toda clase de sociedades mercantiles;mediante
‘control suficiente de la Secretaria de Relaciones Exterio-

res,

Ahora bien como dato esencial de la escritura -
constitutiva de las sociedades, el nombre comercial de ‘las
personas jurfdicas mercantiles debe inscribirse en el Re--
gistro de Comercio, seqln lo dispuesto por los artfculas
260 y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercanti-
les. En caso de no hacerse la inscripcifn por no presen--
tarse a registro la escritura respectiva, La sociedad se -
considerarfa irregular, sin que ello afecte el derecho de
‘usar en forma exclusiva el nombre elegido por dicha socle--

dad irregqular (47).

(47) Enrique Correa H,~-Proteccifn del Nombre Comercial en
México, Revista M~xicana de la-Propiedad Industrial y
Art{stica No. 7 <¢nero - junio de 1966, pdg. 11 a 23:
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NOMBRE COMERCIAL DE EMPRESAS

El nombre comercial que se utiliza por las empre-
sas, y que forma parte del conjunto &rganice y unitario de
5ienes materiales e inmateriales de la hacienda, sirve pa-
ra distinguir las negociaciones entre si; por tanto es el
signo distintivo de la empresa. Aunque el titular sea em=-
presario, el nombre comercial no recae en éste como sucede
en el nombre de sociedades, recae sobre el patrimonio de
la negociacidn que el empresario organiza. De esta manera
el nombre comercial que se refiere a la negociacibn es eleg
mento de la hacienda, y como tal concede al titular de la
empresa un derecho especial a saber: el derecho a usarlo -
en forma exlusiva para designar, ya sea la totalidad de 1la
empresa (nombre comercial} el establecimiento (rétulo o --
muestra)y algunas veces, las mercancfas producidas por la

negociacidén (nombre comercial usado como marca).

El derecho italiano'exige que el nombre comercial
se forme c¢on el nombre civil del empresario, de donde =----
FERRI afirma su carfcter eminentemente subjetivo; igualmen
te GARRIGUES, en el derecho espafiol opina que el nombre co
mercial que sirve para designar al empresario y a la empre
sa tiene funciones mixtas y comprende al igqual que en nues
tro derecho, tanto a denominaciones de las empresas, como

razones sociales y denominacidén.en sociedades mercantiles.

FUNCIONES DEL NOMBRE COMERCIAL

En su cardcter de signo distintivo, el nombre co
mercial realiza, como funcién principal, la proteccidn de
la empresa y la del empresario colectivo, tanto desde el -
punto de vista interno como en sus relaciones con el merca
do.
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Desde el primer punto de vista (interno) el nom =~
bre comercial protege la labor de coordinacidn y organiza-
cién de los elementos que comprenden la hacienda, obliga--
ciones que son llevadas por el titular. Los distintos ele
mentos de la hacienda se revelan en forma unitaria bajo el
nombre comercial, que califica a los elementos no en forma
aislada sino a todos los que utiliza el empresario para la

consecucidn de sus finalidades econdmicas.

En el sentido que analizamos, podemos decir gque =
el nombre comercial es uno de los principales factores de
la labor de coordinacidn y organizacidn de la hacienda, en
'cuanto aique éste se considera como lazo de unidn entre --
los bienes y relaciones de la hacienda. La tutela del nom
bre comercial significa proteccidn de la negociacidn y con
servacidn ‘de ella como unidad econdmica; contrariamente es
t4d la lesidn del nombre por imitaciones y usurpaciones de
terceros que traerfa la destruccidn de la empresa y conse-
cuentemente la disgregacifn de sus elementos, merced a ac
tos de competidores que tiendan a confundir la negcciacién
frente al pliblico consumidor, asl como a los productos'y

servicios elaborados y prestados por ella.

Desde el punto de vista externo, -el nombre comer-
‘cial sirve para atraer y conservara la clientela, 'ya que -
esta cuida a la empresa para . la‘satisfaccidn de sus necesi
dades econdmicas, y el impulso que. los lleva.a satisfacer
ﬁales necésidadas soh los signos distintivos que la nego--
cjiacién utiliza, es decir que distingue a las mercancfas -
(marca), el qué distingue al local (rdtuloc o muestra), el
‘que distingue a la negociacidn como unidad. (nombre comer=-
cial) i’ :

-Cuando todos estos signos coinciden en uno sdlo,

por tratarse de una denominacidn comiin y genérica, la tute




la es mds amplia y erérgica, puesto que tendrd gue prote--
ger a la negociacifn y sus productos; cuando los elementos
o datos que formen el nombre sean distintes de los que se

utilicen para el rétilc y para las marcas, se reguerird -
la tutela legal para evitar confusiones entre el pidblico -
consumidor, con otras negociaciones que usen un nombre pa
recido o igual, confusiones tales gque desviarian al pibli-
co (clientes) por actos desleales de compétencia con los -
que se adjudicarfan indebidamente el prestigio y fama aje-

nos mediante la usurpacidn del nombre,

EL NOMBRE COMERCIAL COMO FIRMA

En ocasiones el nombre comercial se utiliza como
firma, o sea como manifestacidn de la voluntad del empresa
rio para asumir derechos, contraer obligaciones, e inclusi
ve legitimar en juicio a éste, tanto activa como pasiva--
mente.~ Cuando el nombre distingue al empresario, es de-~--
cir cuando actua como razdn o denominacién de un ente co--
lectivo, su uso como firma es normal debido a gque el -con=--
sentimiento de la persona jurfdica se efectda por medio de
dicho elemento individualizador; en cambio cuando el nom--
bre comercial recae sobre la empresa, su utilizacién como
firma es eventual, ya sea porque el derecho requiere la --
participacién del empresario y que el nombre de &ste sea -~
distinto del nombre de la empresa o bien porque los usos y
constumbres mercantiles exijan el uso del nombre del titu--
lar, para ciertos actos'y negocios juridicos, o tambi&n en
el caso que dicho titular prefiera usar su nombre de empre

sario y no el de su negociacidn.

Ya en 1a prictica y ante la divergencia con el --
nombre del titular, se acepta:el nombre comercial de la em
presa en negocios bancarios de apertura de cr&ditos; contra
tos de depdsito y utilizacidn de cheques (mediante el pre-~

vio registro del nompre comercial por la institucién de ~-
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Crédito), anticipos y

ientos de docunentos, eto,, en forma on -

contratos de compra venta con proveedores y ¢on clientes de la negociua -~
cién. Igualmente es permifido rvfecirse & la empresa, usardo el nombre co

mercial cuando s

ande al empreosarie especialmente ante autortdades de

trabajo {(48).

En todos estos casos en qQue se usa el nombre de la empresa co
mo firma se est& considerando a &éste como sustituido del nombre (civil o
comercial) del empresario, ya que como es obvio las relaciones juridicas
se establecen entre personas, no entre patrimon:os, ni entre aquéllas vy -
éstos, ~-Consecueuterente el uso del nombre como firma, cuando se atribuye
a empresas y es divwtinto al nombre del titular de éstas, ro JdesvirtQa -
ni objetiviza la rclacidn juridica, sdlo es admisible cuando los uscs y -
costumbres lo permiten y #stos (usos y costumbres) varfan en relacidn a -

las actividades comerciales, negocios y plazas y lugares de comercio.

La naturaleza jurfdica del derecho al nombre comercial atribu

ye a su titular el derecho de individualizarse y sc pone de manifi
el uso y exclusividad de este signo distintivo. A semejanza de todos los

derechos que recaen sobre bienes inmateriales (objetos incorporales) el -
derecho concede al (nombre comercial) titular del nombre comercial un de-
recho de cardcter real, similar al derecho de propiedad, gue consiste an

usar y gozar el nombre excluyendo a terceros, éste es un derecho yue re--
cae sobre una cosa incorporal. No se trata pues de la cosa material en -~
que el nombre se concreta y reproduce, ni tampoco en la expresién literal,
sino que por una parte se rcfiere a la.concepcidn intelectual o creacidn

de su titular, que mediante frases o referencias objetivas o irreales lo-
gra la identificacién dc' su empresa y la distincidn de sus autividades co
merciales con respecto a su- competidores; por otro lado establece que el
signo distintivo de la negoziacibn es precisamente el nombre mediante cl-

cual se atribuye a su titular la exclusividad de su uso.

(48) piario Oficial de la Federacidn del 30 de abril de 1930, Tomo LIX,
ndm, 46 .



La diferencia entre los objetos corporales e in--
corporales se encuentra en su reqularizacidn juridica, sin
llegar al extremo de impedir que los objetos incorporales
puedan ser aceptados como derechos reales. Dichos objetos
incorporales no estdn sujetos a derechos reales ni tampoco
es procedente para la tutela la accidén de reivindicacidn,~
en cambio conceden a su titular un derecho oponible, aun--
que aceptando la posibilidad de concurrencia. No obstante
la tutela de dicho derecho real es como la que se concede -
al derecho de propiedad, ya que otorga al titular una ac--
cién de indemnizacidn por dahes y perjuicios y la accidn -
penal por imitacidn del nombre o falsificacidn (arts. 179,

182, 211, 213, 214 L.1.M,)

De aqul gque la tutela de! nombre comercial y de ~
las otros signos distintives se aplique en cuanto se lo-~-
gre la identificacidn de la empresa, o de los elementos de
ella como son el local y las mercancias (por lo que ellos
también se califican como derechos de individualizacidn) -
eh cuanto a los siqnoé distintivos,sirven pof unp lado para

‘evitar la confusidn de la negociacién, del establecimiento
y de.las mercaderias y, por otro lado, como medios de - =~

atraceidn del piiblico consumidor,

La proteccidn es distinta respecto a los signeos -
distintivos y a-las invenciones, en-los primeros’se exige
'ié'hanifestaciSn exterior de la creacifn intelectual o sea
la reproduccién del nombre, de la marca, etc., en las se-~
gundas {invenciones) por el contrario supone el secreto del
método de fabricacidn, y de dicho secreto se deriva la tu-

tela.

LA ADQUISICION DEL DERECHO AL NOMBRE .

- Seglin 1o .dispuesto per el articilo 179 "de la Ley
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de Invenciones y Marcas y en el 68 de su Reglamento, los -
cualeé exigen del titular del nombre que pretenda publicar
se en la Gaceta de Invencicnes y Marcas, la comprobacién -
de su uso actual, o sea que el uso da lugar al derecho y =~
que el derecho da lugar al uso, sin que para el nacimiento
de agquél, o para el ejercicio del mismo, se requiera la --
inscripcidn en la Secretaria de Comercio y Fomento Indus--
trial o su publicacidén en la Gaceta de Invenciones y Mar--

cas.

El nombre comercial surqge de la creacifn por parte
de un empresario o comerciante, si bien por tratarse de un
derecho accesorio o vinculado a una empresa o a una perso-
na moral, su conservacién y la proteccidn que le otorga la
ley estdn condicionadas a su ejercicio, es decir a su uso,
su adquisicidn consecuentemente depende de la creacidn y -
de su uso, pero no reguiere gue la negociacidén a la gque el
nombre pertenezca esté»ya en plena actividad, ni que la
sociedad a que denomine esté formal o plenamente constituf
da.

REGISTRO Y PUBLICACION DEL NOMBRE

- -En nuestro sistema- el- nombre comercialfno;es;é—su-

“jeto a inscripcidn en la Secretaria de Comercio y. Fomento

Industrial, pero si lo estd el nombre comercial de las so-
ciedades, en el Registro Piiblico de Comercio. En cambio -~
tanto el nombre objetivo como el subjetivo pueden ser obje

to:de publicacidn en la .Gaceta de Invenciones y Marcas sin

'que ello sea obligatorio (arts. 179 y 180 L,I.NM.), para la

adquisicifén del derecho al nombre o para su proteccidn en
caSo de falsificaciones, imitaciones o usos ilegales, y --
sin’que la publxcacion realizada agregue nada o casi nada

‘al’ derecho exclusxvo del nombre comercial.
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La publicacidn tienc, en verdad, cfvctos wwy 1i
mitados, el principal consiste en reputar el conovimiento

del nombre por parte de terceros, para establecer una pre-

suncién relativa al dolo en casos de infracei1dn al derecha

exclusivo de su uso f{arts, 179 y 180 L.I.M.) efecto secun-
dario es el de impedir una publicacibn posterior de un namn
bre igqual o semejante, aplicado a un establecimiento del -
mismo género o similar fart. 182 L.I.M.) salvo que exista

una declaracidn de uso ilegal o de imitacidn respecto al -
primer nombre publicado, o que se prucbe la extincidn “des
de hace mis de un afo del establecimiento que llevaba el -

nombre anteriormente publicado" (art., 186 L.I.M.).

Nuestro sistema legal admite el derxecho al uso ex
clusivo del nombre comercial en una extensidn limitada, -
ya gque Gnicamente abarca "clientela efectiva" {art. 179 L.
I.M.), y sélo protege al nombre en funcién de actividades
del mismo o similares por lo que permite que dos negocia--
ciones de actividades econdmicas distintas puedan usar un
nombre igual o semejante. En este caso la exclusividad no
es absoluta, sino sblo se establece en relacidn a los com

petidores.

Por su cardcter de signo distintivo, el nombre co
mercial cumple primordialmente una funcidén de individuali=~-
zacién, de distincién de empresas semecjantes, con el fin -
de evitar confusiones perjudiciales al piblico consumidor,
y que los competidores mediante actos de competencia des--
leal logren la atraccidn de dicho pblico a sus e¢stableci-

mientos.

Por otro lado, no es s$6lo la distincibn de las ne
gociaciones 1o que debe buscarse con la proteccién del nom
bre,sino también la tutela de un bien de cardcter intelec-
tual, en favor de la persona a quien legitimamente se atr£
buye su uso exclusivo. Desde este punto de vista puede -=-

-afirmarse categdricamente gue la proteccisn del nombre de<



be realizarse ampliamente, tolerando solamente la presen~-
cia en el mercado de otros nombres iguales o scmejantes --
cuando no haya posibilidad de errzor en el piblico, respec-
to a la identidad de la empresa y el origen de sus produc~

tos.

EL DERECHO AL NOMBRE EN RELACION A OTROS IDENTICOS O SEME~
JANTES

Existe infraccién del derecho al nombre, no sdlo =--
cuando haya identidad entre el gue imita y el imitado, si-
no también cuando ambos sean tan parecidos o semejantes -
que puedan confundirse. La semejanza puede derivarse de la
variacién de letras o silabas, ya que esto no atribuye la
distineidn y novedad que el nombre precisa; el uso de pre-
fijos o sufijos, también puede ser causa de confusién o la
supresién de menciones secundarias que impedirfan equivoca

ciones,

La Ley de Invenciones y Marcas, s8lo establece una
limitacidn a la proteccibn que concede al nombre comercial,
en relacidén al espacio de territorio en el cual el nombre-
se utilice (art 179) México como miembro de .la Unién de la
Convencién de Parfs para la proteccién de la Propiedad In-
dustrial admite la tutela tanto del nombre como de las pa-
tentes de invencidn, los modelos de utilidad, los dibujos
0 modelos. industriales -y las marxrcas de fadbrica o comercio
Vf(art.;1? inciso 2 de la versidn de Londres publicada en -
el Diario Oficial de la Federacién de 18 de julio de 1955)

‘para todos los paises signatarios {art. 1°inciso 1).

La proteccidn internacional del nombre se concede -~
a los mexicanos en igualdad de derechos a los sibditos del
pais extranjexo donde la proteccidn del nombre se reclama;

por lo cual serd la ‘oy de dicho pais extranjero la que fi
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je los limites y condiciones de la tutela ({Art, 2% inciso
1) sin que se exija el depdzito o registro en las oficinas
del pais extranjero {Art. 8%) ni se¢ requiera condicidn de
domicilio o establecimiento en el pais donde se pida la -~

proteccidn (Art. 2¢ inciso 21.

En igqual forma el nombre comercial extranjcro -
estd protegido en México, si bien dentro de los limites se
fialados en nuestra legislacidn, es decir en la Ley de In--

venciones y Marcas.

Por estar el nombre comercial en funcidén del =~
uso que de &1 haga el empresario, la ley otorga proteccién
a los derechos derivados de tal signo distintivo, siempre_
Yy cuando &ste se utilice por el empresario colectivo o por
la negociacidn, no estableciendo la Ley de Invenciones y -

Marcas limite de tiempo respecto a dichos derechos,

Sin embargo los efectos de la publicacidn del -
nombre comercial en la Gaceta de Invenciones y Marcas se -
limitan a establecer dolo en casos de imitacidn y usurpa--
cidn, y. a hacer del conocimiento de terceros el nombre Pu
blicado durando los efectos de la publicacidn un plazo de
cinco. afios, el que puede renovarse indefinidamente por. . pe
riodos de la misma duracidn [Art., 184). 7

Por otra parte la falta de uso no trae como con

secuencia la extincidn de los derechos que concede el nom-

bre, ya que ellos pueden subsistir hasta un aflo después de
la extincidn de la empresa en que se usaba el nombre, siem
pre gque dicho signo consistiera en una denominacidn de fan
tasfa (Art. 186 L.I.M.) es decir en aquellos casos én que_

una mencidn de fantasia integre total o parcialmente el =

. -nombre comercial.



Como elemernto muy importante de la hacienda, el nom
bre comercial se transfierec en cascs de transmisidn de bie--
nes y derechos de la negociacidn, esto se debe al cardcter -
accesorio por un lado y por el otro a su funcidn de indivi--
dualizacidn y distircidn de la empresa a la que pertenece la

hacienda.

Ahora bien el cardcter accesorio del nombre comer--
cial da lugar a que el mismo se vincule a una empresa de ma-
nera tan estrecha que s8lo cuando se enajere o transmita la
hacienda, o cuando menos parte de ésta,se pueda enajenar o =~
trasmitir el nombre, sin que guepa una trasmisidn separada ~
de €1 (Sistema de Derecho Italiano) €. Civ., Art. 265 5% pfo.
19, El derecho mexicano y el francés admiten la inclusién =
del nombre en los negocios traslativos de la hacienda a que
pertenece, si bien se admite que el que trasmite (trasmiten-
te) pueda reservarse el derecho al uso exlusivo del nombre,
asf{ como el derecho de trasmitirlo o enajenarlo y en conse--~
cuencia conceder a terceros el derecho de exclusividad del -
uso del nombre que se trasmite (arts. 141, 142, 185, 187 y =~
188 L.I.M.).

La reserva de tal derecho opera bajo condiciones ri
gidas enp un campo estrechd. En efecto la estipulacién del -
trasmitente de la empresa (ya sea por acto de enajenacidn, -~
como la venta, la donacidn, sucesidn por causa de muerte, la
aportacidén a una sociedad, el fideicomise, etc, o por acto -
de trasmisidn y reserva de la propiedad, como la venta con -
reserva de dominio, el arrendamiento, usufructo, la prenda,
etc.} en que conste la reserva del nombre, debe ser expresa

y clara, ya que de no hacerse la debida aclaracifn, se presu

mirfa que el nombre como elementc acvcesorio de la empresa y



como parte integrante de la hacicenda se trasmite con ésta

(art. 185 L.I.M.)

Empers en el caso de pacto expreso de reserva a
favor del trasmitente de la hacienda, el uso ulterior que
éste pueda dar al nombre que conserva, no debe entenderse
que tal reserva faculta a su titular a usarlo en una nego
ciacidn semejante que haga competencia a la que ha enaje-
nado o trasmitido, porque el pacto de reserva del nombre
no importa, pero si la admisidn de la concurrencia, ya =--
que esto requeriria nuevas estipulaciones en las que el -
adquirente consintiera expresa o implicitamente en que el
transmitente le hiciera competencia con una empresa seme-
jante y a la que denominarfa con el mismo nombre comer---

clial.

En el caso de extincidn de la empresa, el dere--
cho al uso exclusivo del nombre puede ser conservado por
el titular durante el plazo de un afio (art. 186 L.I.M.) =
en cuyo lapso puéde libremente usarlo en una nueva empre-
sa que organice; o enajenarlo en favor de terceros, sin -
que en ninguno de estos casos se requiera que la nueva ne
gociacién sea igual o0 siquiera semejante a la extinguida
Lbrque pasa es que en esSte supuesto no cabe la competen--
cia ilicita, ni la confusién de la ciientela, precisamen=-
te en virtud de la extincidn de la negociacién a la que -
antes distinguia el nombre, ahora bien las anteriores re-
glas no son aplicables o no se aplican a nombres comer--
ciales que se refieran a la actividad de ésta, porque ‘en
tal ‘supueste no se concede exclusividad al uso del nombre}
ni puede reservarse el titular de la empresa transmitida

el derecho al uso exclusivo de tal signo distintivo.
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REQUISITOS DEL NOMBKE

En ruestro derecho rige, respecto de los requisi
tos o elementos que debe contener 1 nombre comercial, un --
sistema de libertad restringida, es decir el empresarioc pue-
de formar el nombre comercial con menciones o palabras que
se le ocurran, sin que el ordenamiento juridico le imponga -
la inclusidn de su nombre personal, sin embargo cxisten res-
tricciones legales que limitan esta facultad del titular y -

son:

1= Respecto al nombre subietivo, las restricciones

50N importantes: para las sociedades que se ostenten bajo --
una razén social, el nombre comercial se forma necesariamen-
te con el nombre civil de uno o varios soclos, ya sea como -
dnicas menciones o agregadas a una denominacifn objetiva o =~
de fantasia. En cumbio para las socredades con denominacidn,
el nombre de los socios no debe aparecer y si la mencidn ob-

jetiva o de fantasia.

2.- En forma absoluta estd prohibido a las socieda--
des comerciales el ostentarse con nombres iguales, o sea que
para el nombre comercial subjetivo rige el principio de la -

novedad sin limitacidn alguna.

3.- Respecto al nombre objetivo o de empresa el prin
c¢ipio de la novedad ‘ambién es aplicable (Art. 182 L.I.M.)

tanto por la funcidn distintiva del nombre, que tiende a evi-
tar confusiones en la clientela, como por el derecho de ex--

clusividad de tal signo.

El uso de un nombre igual en una negociacidn del
mismo género ¢ similar, entrafia invasidn o menoscabo de dere

chos de tercero por lo que se prohibe publicar "los nombres



comerciales que carezcan de elementos gue hagan distingulr -
el ‘establecimiento de gue se trate, de otros de su género' -
(Art. 182 L.I.M.)., Sin embargo la Ley de Invencronesn y Mar- -

cas s0lo exige la novedad dJdel noabre objetivoe tratdnd

negociacicnes con finalidades iguales o semecjantes por lo =--
que cabe la igualdad o semejanza de nombres respecta a empre

sas que no recalicen las mismas actividades comercliales.

4.~ Al uso de "palabras o frases que se¢ limiten a --
mencionar o describir propia y simplemente los productoes que
se fabriquen o expendan" na puede concederseles exclusividad
(Art. 183 L.I.M.) asi como no podrd el cmpresario reservarse
el uso de términos gendricos que hagan referencia a la acti-
vidad de su cmpresa. Consecuentemente una denominacién far-
mada solamente con dichas menciones y referencias no serd un
nombre comercial por carecer del elemento esencial diferencia

dor y porgque su uso no estaria protegido en exclusiva.

Contrariamente la utilizacidn conjunta de tales
referencias y menciones genéricas y objetivas, con otros ele
mentos diferenciadores que tan pueden ser denominaciones de
fantasfa, marcas comerciales, nombres civiles de los empresa
rios, localizacifn geogré&fica de la empresa, asi comc la men
cibén objetiva y genérica de actividades amparadas por proce-
dimientos patentados en beneficio temporal del empresario --
(Art. 4¢ Fraccs. IT y III L.P.I1. derogada), s{ conceden a €5
te el derecho al uso exclusivo del nombre comercial que asi

se formare.

5.~ De acuerdo c«n lo dispuesto . por las 23 fraccio--
nes del Art. 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, entre =--=-
otras, el nombre comercial no puede formarse con menciones -
contrarias a la moral,alas buenas costumbres o a las leyes -
prohibitivas ni con la designacidén verbal de los emblemas na
cionales y extranjeros o delos Estado de la Federacidn,y ciuda

des nacionales O extranjeras, sin el consentimiento de ellos;
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ni con nombres personales sin la autorizacidn del interesa~-
do, o si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta -

el tercer grado,

LA TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL

La infraccidén del derecho exclusivo de uso que -
concede el nombre comercial, por actos de imitacién y usurpa
cién, estf sancionada enérgicamente en nuestro derecho, ya -
que los artfculos 151, 187 y 214 de la Ley de Invenciones y
Marcas, conceden al titular del derecho violado una accidn
penal y dos acclones de carfdcter civil: La de dafios y perjui
cios y la accién inhibitoria tendiente a hacer que cese la

usurpacidn.

La tutela legal del nombre comercial tiende, fun
damentalmente a proteger la empresa como unidad, evitando su
extincién y la disgregacidén de sus elementos, y estd dirigi-
da también a proteger al pdblico sancionando las pricticas =~
desleales de competencia, que logran la desviacién de la -~--

clientela de una negociacidn a otra.

DE LAS INFRACCIONES

La Ley de Invenciones y Marcas en su artfculo -~
210 pfos, a).y b) y fraccs. III, IV, X y XI.pfo. 1?, determi
na cuales son las infracciones administrativas que se pueden
cometer en relacidén con el nombre comercial y en sus numera-
ies 225 en sus 4 fracciones, 226, 227, 228, 229 y 230 esta--
blecenlas sanciones que se impoﬁdrén.a ios in!raqtores y las
bases ' para la imposicidn de las mismas, al efecte dichos ar¥

tfculos preveen 1o siguiente:
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Art. 210.- Son infracciones administrativas:

a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que

de ella deriven.

b) La realizacidn de actos relacionados con la materia gque -
esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres -
en la industria, comercio y servicios que implique competen~

cia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administra-

tivas las siguientes:

111.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca re--
gistrada como elemento de un nombre comercial o de una deno-
minacién social, siempre gue dichos nombres estén relaciona-
dos- can establecimientos que operen con los productos o ser-

vicios protegidos por la marca.

IV.~ Usar, dentro de la zona geogrifica en que resida la ---
Elientelu efectiva, un‘nombre comercial semejante en grado -
de confusidn con otro gue ya este siendo usado por un terce-
ro, para amparar un establecimiento indﬁsttial, comercial o

de servicio, del mismo o similar giro,

'x,; Intentar o lograr el propSsito de desacreditar los pro--
"ductos,; los servicios o el establecimiento de otro,
XI.- Efectuar, en el ejercicio de accividades‘ihdustriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al piblico o confu-~
sién,; error o engano, por hacer creer o suponer infundadamen-~-
te:

12~-La existencia de una relacibn o . asociacién entre un esta-

blecimiento y el de un tercero.
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Art. 225.- Las infracciones administrativas a es
ta Ley o demds disposiciones derivadas de ¢lla, serdn sancio

nadas con:

I.- Multz hasta por cl importe de diez mil veces
el salario minimo diario gencral del Distrito Federal. En ca
so de que persista la infraccidn, podrdn imponerse multas --
por cada dia que transcurra sin gue se obedezca el mandato

respectivo.
II.- Clausura temporal hasta por noventa dias
I1I.- Clausula definitiva
IV.~ Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Art., 226.- Las sanciones serdn impuestas con ba-
"se én las actas levantadas por la autoridad al practicarse -~
visitas de inspeccién, o con base en las resoluciones detivL
das de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a una
"misma Ley, tomando en cuenta en uno y’otro caso las pruebas
y alegatos del interesado. En todo caso las rescluciones ==
gue se emitan en materia de sanciones deberin estar fundadas
y motivadas con arfeglo a dereche y tomando en consideracién
los criterios establecidos en el articulo 228 del presente

ordenamiento.

Art., 227.- En los casos de reincidencia se dupli
card la multa impuesta anteriormente, sin que su monto exce-
da del triple del miximo fijado en el articulo 225.

Se entienden por reincidencias, para los efectos
de ésta Ley y demds disposiciones derivadas de ella; cada ~--
una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, co

. metidas dentro de los dos afos siquientes a la fecha del ac-
“'ta en gue se hizo constar la infraccidn precedente, siempre

‘que &sta no hubiese sido desvirtuada,
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Art. 228.- Las cldusuras y arrestos administraty
vos podrdn imponerse, ademds de la multa o sin que ésta se -
haya impuesto, independientemente de las penas corporales =--
que la autoridad competente determine tratdndose de delitos,

y del pago de danos y perjuicios que corresponda.

Art. 229.- Para la determinacién de las sancio--

nes deberd tenerse en cuenta:

I.- El cardcter intencional de la accidn u omi~-

sidn constitutiva de la infraccidn.
I1.- Las condiciones econdmicas del ‘infractor.

‘111.~- La gravedad gue la infraccidn implique en-
relacidn con el comercio de productes o la prestacidn de scr-
vicios, asi como el perjuicioc ocasionado a los directamente ~

afectados.

Art. 230.- Las sanciones establecidas en esta Ley
y demds disposiciones derivadas de ella, se impondrén sin per-
juicio de las penas que correspondan a los delitos en que incy
rran los infractores.y de la indemnizacidn por dafios'y perjui-

cios a.los afectados.

Por otra parte el artfculo 211 de la Ley en cita -
en su fraccidn VIIVdetermina que es delito usar, dentro de la
zcna geogr&ficaque abarque  la clientela efectiva, un nombre-co-
mercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero,
para amparar un establecimiento industrial, comercial o de ser
vicio, del mismo giro, sefalando el numeral 212 del mismo orde
namiento legal que se impondrid de 2 a 6 anos de prisién a - --
quien cometa cualquiera de los delitos gque se seiialan en la --

fracs. ViI a IX' del articulo anterior.



La accién penal presupone ol dolo del infractov;
para los casos de 1imitacidn, ¢l dole se¢ presume, salvo prue-

ba ulterior de un mejor derecho al exlusivo drl mismo, -

si el nombre imitado fue previamente publicado en la Gaceta
de Invencliones y Marcas,y se trate de un nembre comercial --
que se use en la lovcalidad {(Art. 179 L.1.M.}; de¢ donde se -~
desprende que s5i no existe tal publicacidn, o si se tratare
de un nombre usado c¢n distinta plaza, la carga de la prucha
del dolo recaeria en quien alegue la imitacién o la usurpa--~

cidén.

Los dalitos se persiguen de oficio por el Minis-~
terio Pdblice Federal, por denuncia de la parte interesada,
pero en ambos casos ée exige como requisito previo la decla~
racidén administrativa de la Secretarfa de Comercio vy romento
Industrial, respecto a ta falsificacidn, imitacidn c uso ilg
gal del nombre comercial (Arts. 187 y 213 L.I.M.). Son com~
petentes para conocer de estas acciones los Tribunales Fede~
rales (Art. 215 L.I.M.). )

ACCIONES CIVILES

Respecto a las acciones clviles de indemnizacién
e inhibitoria, ellas s&lo proceden en los casos dc imitacidn
invasifn o usurpacién, pero nunca en- los casos de uso ilegal

de menciones para la formacidn de nombre,

La accidn ie indemnizacidn requiere gue se prue-
be el daho o el perjuicio, y-consistird en la privacidn de -
ganancias adicionales {(por ejemplo, ol hecho de haber desviado
la clientela eventual), o en la disminucién de las gue se ob
tenfan con anterioridad a la invasidn, imitacidn o usurpa-~~-~

cifn (por desviar la clientela existente).

Al igual gue en el caso de accicnes penales se -
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requiere de la previa declaracidn administrativa correspon -
diente {Arts. 187, 213 y 214 L.I.M.), la que se obtendrd a

instancia de la parte interesada y de acuerdo con las dispo
siciones del Titulo VIII, Capitulo I de la Ley de Invencio-

nes y Marcas.

EL NOMBRE COMERCIAL Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS ANALOGOS

Como ya hemos indicado el nombre objetivo es, por -
un lado, signo distintivo de la empresa, y por otro es la -
manifestacidn literal de tal signo dgstintivo, estas carac-
ter{sticas sirven para diferenciar el nombre comercial de -

otros signos distintivos andlogos.

En primer lugar deberd distinguirse el nombre de la
muestra o rdtulo, porque a pesar de que ambos signos estdn
integrados por letras, palabras, siglas, ndmeros o con com-
binaciones de estas expresiones, el primero es signo distin
tivo de la empresa, en tanto gue el sequndo lo es del esta~
blecimiento o local pertenecliente a dicha empresa. En oca-
siones es frecuente que ambos signos se identifiquen, ya -~
sea porgue el nombre comercial se use como rdétulo del esta-
blecimiento, o porque este por su notoriedad e importancia,
califique a toda la negociaciédn pero también es usval que -
uno. sea el nombre de la empresa y otro u otros distingan -
los nombres de los diferentes locales que ellas puedan. te--
ner, o bien sin gue el neqgocio constituya una empresa, su -
titular si tenga el derecho exclusivo al uso del rétulo de

su pequefio comercio o taller.

La proteccidn que la ley otorga al nombre comer--
cial se extiende a la muestra o rStulo, signo que por lo de
mds no distingue la Ley de Invenciones y Marcas o por el --
contrario parece confundir y es prdctica lfcita y permitida
gque-el titular de la ~rpresa se reserve el uso exclusive de

un nombre y de tantas rdtulos como locales mantenga.
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En seqgundo lugar, debe distinguirse, el nombre co--
mercial de cilertos avisos comerciales tendientes a presen--
tar bien a la negociacidn o sus establecimientos. Estos G1-
timos signos distintivos pueden consistir en emblemas o seca
representaciones simbdlicas del nombre o del rGtulo (ejem,-
la representacidn de un caballo pintado de blanco, para -~--
identificar el nombre o rd8tuloc de una peleteria “El Potro =
Blanco o la de un elefante para identificar la droqueria de
igual denominacidn, etc.) o en enseflanzas gue consistan en
insignias o esta:dartes {(ejem. la bandera verde y amarilla
del Banco de Comercio, o los estandartes del Hotel Reforma
y del Hotel del Prado,)

Se trata pues de signos distintivos accesorios del-
nombre o rdtulo, que no deben confundirse con éstos, porgue
no contienen elementos que hagan distinguir a la empresa o
al local (art., 153 L.I.M.), pero gque los complementan estan
do sujetos en el sistema de la Ley de Invenciones y Marcas
a la regularizacién o regulacién local de las marcas, conce
diendo la ley exclusividad a su titular respecto a su uso.
Pero requiriendo &ste el registro como presupuestos de la -
tutela (49).

(49) Eugene Pouillet, Ob. Cit. 209 pég.




CAPITULO CUARTO

CONCLUSTIONTES

t.- Se convoque a una conferencia internacional
de la propiedad industrial, para tratar los asuntos relacio
nados con los inventos que han caido bajo el dominio plbli~
co, Y los que crean conflictos entre los paises al ser da-
dos a conocer, en varios casi al mismo tiempo para el trémi
te de obtencién de patente y su explotacidn; para estable--
cer la posibilidad de gque cualquier ciudadanc de los paises
concurrentes a dicha conferencia puede explotar 1los inven--

tos de que se habla.

2.- Se considera gque en nuestro medio los inven
tores nacionales son en nilmero reducido y sus patentes de ~
invencifn casi nunca son colocadas en el exterior, ademis -~
de que se ntilizan limitadamente en el propio territorio., -
Por lo tanto npo aportan divisas provenientes de promociones
a sus paises de origen, por lo cual las ventajas financie--
ras que para la economia nacional derivarian no son aprecia
bles.

3.~ De lo anterior se deduce que el sistema de
proteccidn de patentes no favorece a los paises en vias de
desarrollo, en los cuale§ incide en forma negativa sobre su
balanza de pagos, dando exclusivamente ventajas y utilida--
des a los de gran dirsarrollo econdmico, los cuales, a tra-
vés de sus compafifas axplotadoras o propietarias de paten--

tes obtienen divisas del exterior.

4.,- La practica ha sehalado que los paises que_
no protegen ‘a sus inventores, paralizan su evolucidn econd-
mica,. Son al efecto, demostrativos los casos de Suiza, Ho-

;anda, Yy Rusia, estos casos que la doctrina comenta, proba-
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ron que el Estado que deja de proteqer a sus inventores pa=
raliza el proceso de creacidn.

5.- La explotacidn de las patentes en los pai-
ses en vias de desarrollo favorece el crecimiento econdmi-
co de los mismos, Ya sea que el propietario de la patente,
la explote directamente, o bien otorgue licencia para su -
explotacidn, lo cual contribuye a la inversidn de capital,
que redunda en el caonsiguiente empleo de mano de obra y en

la mayor circulacidn de valores.

6.- Es recomendable, en lo que a patentes  in-
ternacionales se refiere, que los organismos estén en con-
tacto con instituciones crediticias del pais o de partici~
pacibn internacional capacitadas para proporcionar a los -
inventores el capital necesario para la explotacidn de sus

invenciones,

7.- La caducidad de las patentes puede ser dg
clarada de oficio, a fin de que la administracidn pueda de
terminar la oportunidad o conveniencia de la extinci8n del
privilegio que recae sobre una invencidn no explotada en -

sus términos.

8.- Aconsejar el control de las patentes una =
vez otorgadas, hasta su vencimiento, a fin de que pueda dg
terminarse el incremento Gue numericamente aportan a las ~

rentas internacionales.

9.~ La Ley deberia fijar con mayor precisién -
Yy menos rigorismo las sanciones por falta de explotacién -

de un invento.

10.~ Obligar a los titulares de patentes a dar

informacidn periddica de la explotacidn realizada,
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11.~ Creemos que todo lo anterior seria motivo
de reformas internacionales para proteger los derechos de

los inventores.
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